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Quand, au début des années trente, A. HUXLEY décrivit dans «Brave New
World»^ sa vision futuriste de l'homme programmé, il le fit sur la base des
connaissances et techniques du moment et à l'aide d'extrapolations habiles quant aux
potentialités encore inexplorées de la chimieet de la psychologie.
Aujourd'hui, d'autres œuvres de science-fiction présageant l'emprise de l'homme
sur lanature et sur l'espèce humaine elle-même ont pris lerelais. Etelles n'attirent pas
seulement l'attention du grand public, mais se répercutent même dans les rapports
officiels d'autorités nationales et internationales^.
Car les hypothèses du temps de HUXLEY se sont transformées en savoir nouveau,
la réalité a rattrapé une partie de lafiction et les prédictions scientifiques ont remplacé
les spéculations littéraires.
En effet, si la «biotechnologie» et le «génie génétique» sont au centre des
préoccupations de nombreuses instances sous des aspects très variés, c'est le signe de
ce phénomène nouveau que la biologie n'estplus seulement une science d'observation
et d'explication théorique, mais aussi d'action et d'applications concrètes^.
La situation actuelle est le résultat de différents facteurs'*:
• les progrès marquants de l'ensemble des disciplines de la biologie (botanique,
zoologie, microbiologie, virologie, biologie moléculaire, enzymologie, biochimie,
génétique etc.) aucours des deux dernières décennies, et enparticulier des dernières
années;
• les nouvelles réalisations dela technique, qui ont fourni aux biologistes demeilleurs
instruments de travail et un «matériel lourd» plus sophistiqué qui, avec un savoir-
faire etune expérience accrus des ingénieurs etdes techniciens, permettent de passer
des expériences delaboratoire aux applications industrielles ouagricoles;
• des circonst^ces exogènes qui ont contribué à ce que ces potentialités nouvelles
soient effectivement mises en œuvre: une sensibilité plus grande aux problèmes de
santé, d'alimentation naturelle et plus globalement à l'environnement, la recherche
A. HUXLEY, Brave New World (Chatto & Windus Ltd., London 1932) (réédition Grafton Books, London
1977).
' Voy. à titre purement exemplatif les recherches effectuées dans le domaine de la biotechnologie dans le
cadre des Actions nationales de recherche en soutien au programme FAST des Communautés Européennes,
publiées parlesServices de Programmation de la Politique Scientifique, Bruxelles; F. GROS, F. JACOB, P.
ROYER, Sciences de la vie etsociété. Rapport présenté auPrésident de la République (Seuil, Paris 1979);
J.C. PELISSOLO, La biotechnologie, demain ? Rapport au Président de la République (Seuil, Paris 1979);
J. DE ROSNAY, Biotechnologie etbioindustrie. Rapport auPrésident de la République (La Documentation
Française, Paris 1979); Bundesministerium fiir Forschung und Technologie (Hrsg.), Biotechnologie(Umschau Verlag, Frankfurt/Main 1978); Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages,
Chancen und Risiken der Gentechnologie (Bonn 1987); Impacts of applied genetics. Microorganisms,
plants and animais (Congress of the U.S., Office of Technology Assessment, Washington D.C. 1981);
Commercial biotechnology. An international analysis (idem 1984); A.T. BULL, G. HOLT, M.D. T.TT.I.V,
Biotechnologie. Tendances et perspectives internationales (OCDE, Paris 1982); Considérations de
sécurité relatives à lADN recombiné (OCDE, Paris 1986); Biotechnologie. Evolution du rôle des pouvoirs
publics (OCDE, Paris 1988); Biotechnologie. Effets économiques et répercussions (OCDE, Paris 1989); D.
DAVIES (éd.), Industrial biotechnology in Europe. Issues for public policy (Center for European Policy
Studies, Brussels 1986).
Ce que reflète d'ailleurs une terminologie révélatrice {«technologie», «génie»),
DE ROSNAY. op.cit., p.7 et sv.; P. DOUZOU. G. DURAND, P. KOURILSKY, G. SICLET. Les
biotechnologies (PUF, Paris 1982), p.7 et sv.
II^ODUCTION
de sources d'énergie renouvelables peu coûteuses et non polluantes, de moyens de
production utilisant moins d'énergie, ainsi que d'une plus grande productivité dans
le domaine agricole.
En vérité, certaines techniques biologiques (par exemple les fermentations, les
croisements de plantes et d'animaux) sontconnues depuis des millénaires, mais elles
ont essentiellement été appliquées de manière empirique et peu systématique. La
convergence des différents éléments cités ont fait de labiologie, après laphysique etla
chimie, une science maîtrisable et potentiellement profitable, et ces circonstances
nouvelles l'ont fait entrer définitivement dans le domaine industriel.
Quoique d'origine assez récente, cette évolution a été très rapide etd'une ampleur
impressionnante. Il est donc logique qu'on ait prédit au secteurde la bio-industrie un
avenir prometteur et qu'on le considère même, à côté de l'informatique, comme un
pilier d'une nouvelle croissance économique, sinon d'une nouvelle révolution
industrielle, tant du côté de l'industrie que de celui des autorités publiques. Les
innovations relatives aux formes et processus de vie sont appelées à constituer un
élément-clé dans cette conquêtedes marchés d'avenir.
Face à cette situation nouvelle, le droit est appelé à intervenir de différentes
manières^.
D tente d'abord de maîtriser les conséquences résultantde la liberté d'action initiale
due à l'absence de règles contraignantes spécifiques. Ce faisant, les juristes s'occupent
logiquement d'abord de l'être humain lui-même (voy. par exemple l'approche juridique
des transplantations d'organes, des techniques de procréation artificielle en droit des
personnes^ et en matière de responsabilité civile). Leurs préoccupations passent ensuite
aux problèmes deresponsabilité du fait des produits, du génie génétique, de l'insertion
d'organismes modifiés génétiquement dans l'environnement, etc.
Certains de ces effets réalisés ou attendus étant estimés inacceptables, lepouvoir
législatif ou exécutif se résout parfois^ à prendre des mesures coercitives, interdisant
certains actes pardes normes desécurité, des sanctions pénales, etc.
D'un autre côté, les milieux intéressés recherchant une protection efficace de leurs
efforts de recherche et de développement, et les responsables politiques soucieux de
stimuler l'innovation et les effets positifs qu'elle implique, se tournent vers l'ordre
juridique pour réaliser leurs objectifs. C'est cet aspect de la «protecrion»7 des
innovations biologiques quifera l'objet de laprésente thèse.
Voy. par exemple F. NICKUSCH, Rechtsfragen der modemen Biotechnologie, Der Betrieb 1986. p.2475
etsv.; LE MEME, Rechtsfragen der Anwendung der Gentechnologie unter besonderer Beriicksichtigung des
Privatrechts, in: R. LUKES, R. SCHOLZ (Hrsg.), Rechtsfragen der Gentechnologie (Heymanns, Kôln
1986), p.ll2 et sv. (qui présente cependant les aspects dans un ordre logique différent).
Le monde scientifique s'est d'ailleurs imposé dans certains pays des normes ou directives d'autorestriction
(par exemple dans ledomaine du génie génétique) dont l'efficacité a rendu une action juridique inutile.
Le terme de «protection» est en fait incorrect. Comme l'observe pertinemment J.M. MOUSSERON {Traité
des br^ets. VoLI (Litec, Paris 1984), note 50bis, p.21-22), «*7 est bon que lapropriété industrielle soit
protégée contre ceux qui voudraient l'affaiblir ou la supprimer, que les brevets soient «protégés» contre les
contrefacteurs; mais l'invention n'a pas à être «protégée», ses exploitants ne lui voulant pas le moindre
mal, au contraire Onferait mieux deparler, comme le propose MOUSSERON, de «réservation» des
résultats de l'activité irmovatrice au moyens d'instruments juridiques, et plus particulièrement
d'«appropriation» au moyen de brevets. Néanmoins, l'objectif de la présente thèse n'étant pas de
reformuler les fondements ou la terminologie des droits de propriété industrielle (voy. cependant la
cinquième partie), on utilisera ce terme, consacré d'ailleurs dans tous les systèmes juridiques et toutes les
langues.
INTRœUCTKDN
Cet objet appelle dès à présent une double précision quant à la nature des
innovations biologiques prises en compte et quant aux moyens de protection examinés.
Les «innovations biologiques» sont celles relatives aux formes et processus de vie.
L'élément-clé est le caractère vivant de certains composants du monde réel, à savoir les
organismes vivants et leurs sous-ensembles constitués de cellules vivantes. La
description de ce monde vivant au premier chapitre de la première partie montrera qu'il
faut également tenir compte de certainesfractions subcellulaires de nature chimiquequi
fournissent l'information nécessaire au déroulement des processus de vie ainsi qu'au
maintien et à la diversification des êtres vivants. Les termes de «matière vivante» ou de
«matière biologique» seront parfois utilisés pour des raisons de commodité pour
pouvoirdésignerpar une mêmeexpression générale les différentsniveaux biologiques,
n ne faut cependant pas leur attribuer de valeurscientifique ni de portéejuridique.
Les innovations dont il sera question sont nombreuses et variables. On peut
cependant les décrire de manière synthétique et schématique en constatant qu'«on
travaille avec de la matière vivante en en tirant un résultat considéré comme utile». On
peut ainsi distinguer deux niveaux:
• la matière vivante peut être objet manipulé, le résultat étant la matière vivante
initiale, mais présentant les caractères recherchés pour être utilisée au stade
industriel: c'est essentiellement le stadedu laboratoire et des petites quantités;
• elle peut être sujet agissant et produisant un résultat: c'est essentiellement le stade
industriel et des grandes quantités.
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La distinction des deux niveauxest établie pour des raisons de clarté et de logique,
bien qu'il ne soit pas toujours possible de les séparer en pratique. Ces étapes
consécutives se composent à leur tour de différentes activités préparatoires et
intermédiaires. Pour des raisons de commodité, on désignera dans la suite parfois le
premier domaine par l'expression générique de «génie génétique» et le deuxième par
celle de «biotechnologie».
On n'essayerapas de donnerune signification particulière à ces deux termes dont la
précision est d'ailleurs inversement proportionnelle à leur fréquence d'utilisation.
Désignant en général uniquement les nouveaux acquis parmi les innovations
biologiques, ils restreindraient indûment le champ d'investigation qui couvrira
l'ensemble des innovations biologiques en vue d'arriver à une vue globale et
cohérente. On n'examinera cependant pas toutes les innovations qui sontréalisées dans
les deux vastes domaines ainsi délimités, mais uniquement celles qui ont trait
INTRœUCTKDN
directement aux formes et processusde vie, telles qu'elles seront décrites au chapitre II
de la première partie.
On exclura délibérémentde l'analyse les innovations relatives au corps humain et
ses démembrements. Malgré les ressemblances biologiques avec les animaux, et
malgré la similitude des problèmes techniques avec d'autres formes d'innovations
biologiques, le statut de sujet de droit de l'être humain introduit dans cette
problématique un aspect qualitatif additionnel dont l'examen approfondi dépasserait les
limites de la présente thèse.
Les innovations débouchent sur un savoir nouveau qui est matérialisé dans des
produits et des procédés. L'intervention juridique vise à régler l'attribution de ce savoir
et de la valeur économique qu'il incorpore, en essayant d'établir un équilibre entre les
intérêts de ceux qui sont à l'origine des innovations, les intérêts de ceux qui dans
l'avenir sont appelés à faire œuvre innovatrice, ainsi que l'intérêt collectif.
Ce rôle d'allocation, de protection et de stimulation est rempli par les droits de
propriété intellectuelle^ énumérés pour l'essentiel à l'art. 1er, al.2 de la Convention
d'Union de Paris®. Les sources et formes de protection effectivement prises en compte
au cours de la présenteétude serontdétaillées au chapitre III de la première partie.
Ayant ainsi établi le cadre de la recherche, on examinera dans la deuxième partie
quelles innovations de produits et de procédés relatives à la matière vivante peuvent
être protégées, en différenciant selon la natiu-e biologique des organismes impliqués
ainsi que leur prise en compte spécifique par les droits de propriété intellectuelle et le
cas échéant l'ordre juridique général.
La partie suivante sera consacrée à l'examen des problèmes plus techniques
découlant de l'application des conditions de protection et de la détermination de
l'étendue de protection, et montrera la nécessité d'adaptation des concepts conçus en
fonction du monde inerte à une matièrequi présente des caractéristiques particulières
par rapport à celui-ci.
Les résultats ainsi obtenus seront soumis à une analyse critique globale centrée sur
l'insertion de la matière vivante dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle
consistera en une étude des techniques de rationalisation formelle et des arguments de
justificationmatérielle utilisés en doctrine et en jurisprudence {quatrième partie).
Enfin, sur la base de ces réflexions et dans les limites ainsi fixées, on complétera la
recherche dans une cinquième partie en explorant d'autres formes juridiques de
protection en vue d'établir un modèle de protection globale et adaptée de toutes les
innovations biologiques, afin d'être mieux préparé à affronter un avenir qui annonce
des bouleversements plus profonds que HUXLEY n'a pu imaginer.
®A savoir les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de
fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou









Les sciences naturelles examinent le monde réel, c'est-à-dire la réalité en dehors de
notre conscience. Comme le monde réel ne peut être saisi comme totalité, il est divisé
en systèmes dont on peut analyser les éléments, les structures et le fonctionnement^.
Ainsi, la physique estla science qui étudie lespropriétés générales descorps et des
lois qui modifient leur état et leur mouvement sans modifier leur nature. La chimie
étudie la nature des corps et des lois de leur transformation les uns en les autres. La
biologie enfin étudie les êtres vivants.
Les objets d'étude scientifique ne se distinguent cependant pas par unedifférence de
principe, mais par ledegré decomplexité des systèmes étudiés, les méthodes d'analyse
et le langage scientifique utilisé pour enparler adéquatement. Ainsi, l'hypercomplexité
des systèmes vivants indique la nécessité d'utiliser des méthodes biologiques propres
qui permettent, par exemple, de faire partir l'analyse d'un niveau plus élevé de
complexité que la chimie et la physique, et deseservir de concepts spécifiques.
Il reste que, potentiellement, les lois de la chimie et de la physique sontaussi les
lois de la biologie, même si tous les aspects des systèmes vivants ne peuvent être
expliqués par cette voie^. Mais l'interpénétration est manifeste, comme le montrent la
biochimie, la biophysique ou la biologie moléculaire, parexemple.
Section 2. La matière inerte et les êtres vivants^
Le monde vivant ne se distingue pas de la matière inerte par sa composition,
puisque les organismes vivants sont constitués des mêmes éléments que la matière
G. VOGEL, H. ANGERMANN, Dtv-Atlas zur Biologie, Bd.l (2.Aufl.) (dtv, MUnchen 1985), p.l.
Ces sciences ne se préoccupent d'ailleurs pas de la signification biologique des processus, de leur
importance, de leur rôle dans le maintien de l'espèce ou dans l'évolution en général.
Encyclopedia Universalis (1985), v" Vie (G. CANGUILHEM), Biologie (A. TETRY), Biologie moléculaire
(J. TAVLITZKI), Biophysique (C.M. GARY-BOBO), Métabolisme (Ch. KAYSER, J. NORDMANN, P.D.
COSTANZO); G. C2IHAK, H. LANGER, H. ZIEGLER (Hrsg.), Biologie (3.Aufl.) (Springer, Berlin 1984).
CHAPITRE I. LE MONDE VIVANT
«inanimée»'* (§ 1). Mais bien que les mêmes lois régissent le monde des objets
inanimés et celui des organismes vivants, ces derniers constituent des systèmes
différents et répondent à des concepts dissemblables (§ 2).
§ 1. Bases communes
A la basese trouve l'atome, terme ultime de la division de la matière dans lequel les
éléments chimiques conservent leur individualité^; c'est la plus petite particule d'un
élément, qui existe à l'état libre ou combiné. Les éléments ou corps simples sont
exclusivement constitués d'atomes identiques; les corps composés sont formés de la
réunion d'atomes différents.
On appelle molécules des groupements autonomes et typiques d'atomes
caractéristiques de chaque espèce chimique homogène. Les macromolécules sont des
molécules géantes formées de plusieurs milliers, voirede plusieurs dizaines de milliers
ou de centaines de milliers d'atomes étendus dans une, deux ou trois directions de
l'espace.
Il existe de nombreuses substances macromoléculaires naturelles, dont seulement
un petit nombre ont pu êtrereproduites synthétiquement; par contre, les chimistes ont
crééd'innombrables macromolécules qui n'existent probablement pas dans la nature®.
Les macromolécules naturelles, telles que les protéines, les acides nucléiques, les
polysaccharides ou les lipides, sont les composantes de base de la matière organique
cellulaire, et elles jouent le rôle déterminant dans le métabolisme cellulaire. Elles
constituent la dernière étape des systèmes prébiotiques, allant du très simple au très
complexe, où la frontière avec le monde vivant devient parfois difficile à tracer, par
exemple en ce qui conceme les virus (voy. infra).
§ 2. Spécificité des organismesvivants
SelonAnstote, «parmiles corps naturels (c'est-à-dire nonfabriqués par l'homme)
certains ont la vie et certains ne l'ontpas. Nous entendons par la vie lefait de se
nourrir, de croître, et de dépérir par soi-même» {De l'âme, II, 1). Pour lui, la vie est
donc ce par quoi le corps animé diffère du corps inanimé, le terme «(in-)animé»
renvoyant à r(in-)existence d'une âme.
Depuis lors, il y a eu de nombreuses tentatives d'expliquer le caractère fondamental
du vivant et de son origine à partir de la matière inerte. Quelle que soit la réponse
définitive exacte à ces questions, les êtres vivants se caractérisent par les traits
spécifiques suivants:
Remarquons cependant que seuls les éléments légers sont bien représentés: les éléments C, H, O et N
forment 95 % de la matière vivante.
p un point de vue physique, l'atome est formé d'un noyau (protons etneutrons) autour duquel se meuvent les
électrons. Lexposé très simplifié tient surtout compte du point de vue chimique, où les divisions ne sont
dailleurs pas aussi claires et précises qu'elles sont indiquées ici: pour des détails voy. par exemple
Encyclopedia Universalis (1985), v" Atome (J.L. LOPES), Molécule (A. JULG), Macromolécules (Ch.
SANDRON).
Un «polymère» est une macromolécule formée d'une répétition de petites unités structurales. Une
«protéine» est un {wlymère d'acides aminés unis séquentiellement par des liens app)elés peptidiques (c'est
pourquoi une protéine est aussi appelée «polypeptide»). Un «acide aminé» est une molécule organique
répondant à une formule chimique générale dans laquelle une même partie peut être complétée
sp)écifiquement, constituant ainsi un des 20 acides aminés naturels (voy. infra).
CHAPITRE I. LE MONDE VIVANT
1. La Structuration et l'organisation
Le monde vivant se caractérise par la compartimentation en milieu aqueux de
composition et fonctions spécifiques qui ne sont en contact les uns avec les autres et
avec le monde extérieur que par l'intermédiaire de membranes qui garantissent
l'intégrité et la permanence de leur identité.
L'unité fondamentale du vivant est la cellule, qui présente une structure interne et
quifait généralement partie elle-même d'un ensemble plus complexe (organe, individu)
au sein duquel elle remplit des fonctions spécifiques. Il y a, par ailleurs, une
hiérarchisation des structures, intimement liées aux différentes fonctions remplies au
sein de l'ensemble (à l'exceptiondes êtres unicellulaires: voy. infra).
2. La mort et la reproduction
C'est leur mort qui qualifie les êtres vivants au sein du monde réel, mais la mort
individuelle n'est pas synonyme d'extinction définitive: les êtres vivants peuvent se
perpétuer par la reproduction sexuée ou parmultiplication asexuée (division cellulaire),
donnant naissance à de nouveaux êtres vivants présentant les caractéristiques
combinées de leurs parents ouconstituant lacopie conforme deleurancêtre (clonage).
L'êtrevivantest un être temporel, avec une histoire comprise entre sa naissance et
sa mort, quiest constituée de multiples modifications continuelles et qui, à long terme
et à la suite de nombreuses reproductions, peut témoigner d'une évolution del'espèce à
laquelle il appartient (voy. infra).
3. Le métabolisme et l'alimentation
Le métabolisme est l'ensemble des phénomènes de dégradation d'aliments
(catabolisme) producteurs d'énergie et d'éléments de base ainsi que de synthèse des
constituants cellulaires (anabolisme), consommateurs d'énergie, qui permettent un
cycle continu d'échanges entre lacellule et les substrats apportés parl'alimentation.
C'est cet ensemble de réactions physico-chimiques (catalysées pardes enzymes"'
spécifiques) caractérisé par une intégration rigoureusement planifiée dans l'espace et
dans le temps, qui confère à lacellule les propriétés qui la font qualifier devivante.
Les organismes vivants sont donc des transformateurs d'énergie et de matière
auxquels s'applique le principe: «rien ne secrée, rien ne se perd».
4. Le programme génétique
Lesêtres vivants, enétatperpétuel derenouvellement et en échange constant avec le
milieu dans lequel ils se trouvent, doivent la conservation de leurs structures et le
maintien de leur individualité au fait qu'ils sont dotés d'un répertoire d'instructions,
d'un programme génétique.
Ce programme est responsable du déroulement des processus qui aboutissent à la
formation d'un organisme, des processus de régulation nécessaires à son
fonctionnement, des traits du comportement qui lui permettent de s'adapter aux
conditions changeantes du milieu, et des modalités de reproduction et de transmission
du patrimoine génétique lui-même.
Une «enzyme» estune protéine produite par une cellule et capable d'activer une réaction chimique sans être
modifiée ni détruite.
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Section 3. Les divisions du monde vivant
§ 1. La cellule^
A.- Cellules procaryotes et eucaryotes
Tous les organismes vivants sont constitués d'une ou de plusieurs cellules, unités
élémentaires dont la taille est de l'ordre du micron (= 10-3 mm). Malgré la diversité des
êtres vivants, les cellules ont des caractères anatomiques, biochimiques et fonctionnels
communs. Et quel que soit l'organisme auquel elles appartiennent, elles component
des complexes macromoléculaires qui remplissent des fonctions spécialisées tout
comme les organes d'un être complexe. Les différences qui existent néanmoins
permettent dedistinguer deux formes cellulaires fondamentales: les cellules eucaryotes
et les cellules procaryotes.
Les cellules eucaryotes, entourées d'une membrane plasmique et parfois d'une
paroi (voy. les figures ci-après), comportent des substructures (appelées organites),
dont notamment un noyau, des mitochondries etc. et de nombreux complexes
macromoléculaires (organites), comme par exemple les ribosomes, le tout étant. Le
noyau est séparé du cytoplasme par une membrane et contient les chromosomes
(chaque espèce possède un nombre caractéristique de chromosomes; l'être humain par
exemple en comporte 46) dont le constituant majeur est l'acide desoxyribonucléique
(ADN), composé macromoléculaire universel des cellules vivantes contenant le
programme génétique qui dirige l'activité cellulaire et détermine la spécificité de la
cellule (voy. ci-après).
La cellule procaryote est plus petite, plus simple et structurée différemment de la
cellule eucaryote; elle ne contient pas d'organites ni de chromosomes, et son
information génétique est contenue dans un nucléoïde (filament d'ADN) baignant dans
la masse cellulaire; elle est dépourvue en outre de différentes membranes dans le
cytoplasme qui entraînent une compartimentation de la cellule eucaryote. Les deux
types de cellules se distinguent également au niveau de leur reproduction (voy. ci-
après).
Lacellule procaryote forme presque toujours un être unicellulaire (voy. infra), alors
que la cellule eucaryote seretrouve chez les êtres uni- oupluricellulaires. Les cellules
eucaryotes au sein d'un organisme plus complexe sont en principe différenciées et
spécialisées: elles sont de grandeur et de forme différente selon leur situation et leur
fonction, qui déterminent aussi la configuration de leur structure interne, et leur
nombre est en rapport avec la taille des tissus et des individus.'
B.- Cellules animales et végétales
Quel que soit le règne auquel elles appartiennent (voy. ci-après), les cellules
eucaiyotes sont en principe constituées des mêmes substances, structures et relations
fonctionnelles intemes. Néanmoins, certaines différences peuvent être constatées, en
opposant notamment les cellules animales et végétales.
8 Encyclopedia Universalis (1985), v° Cellule (P. FAYARD), Végétal, la vie végétale (G. MANGENOT)
Botanique (L. PLANTEFOL), Zoologie (A. TETRY), Champignons (P. JOLY, J. NOCOT), Algues (J.
FEUDMANN).
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Par opposition aux cellules animales qui sont hétérotrophes et se nourrissent de
molécules organiques, les cellules végétales sont prototrophes grâce aux chloroplastes
qu'elles contiennent et qui lui permettent de se nourrir de CO2, H2O, sels minéraux et
lumière.
Par ailleurs, comme elles font partie d'organismes pluricellulaires, les cellules sont
différenciées pour et spécialisées dans des fonctions spécifiques au sein de l'organisme
global. Chez les plantes, cette spécialisation est réversible pour beaucoup de types
cellulaires, ce qui peut aller jusqu'à l'obtention d'un organisme complet à partir de
pièces de tissus ou même d'une seule cellule (totipotence de la cellule végétale). Par
contre, la spécialisation des cellules animales est normalement irréversible, en tout cas
chez les animaux supérieurs. Une capacité de régénération partielle existe chez les
unicellulaires ou pluricellulaires primitifs où les cellules sont très peu spécialisées (par
exemple les éponges, les vers).
La spécialisation des cellules animales entraîne très tôt une différenciation entre les
cellules somatiques et les cellules germinales (gamètes) beaucoup moins nombreuses.
Les cellules végétales gardent plus longtemps leur caractère embryonnaire totipotent et
peuvent se différencier, selon les besoins, en cellules somatiques ou reproductrices.
Dans des cas extrêmes, des cellules somatiques peuvent même se redifférencier en
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§2. La systématique biologique
A." Généralités^
La systématique est l'étude scientifique des espèces et de la diversité des
organismes, et de toutes relations entre eux. La taxonomie est l'étude théorique des
principes, procédures et règles de classification.
On distingue concrètement trois niveaux:
• La classification^^ est le rangement des organismes en groupes (ou ensembles) sur
la base de leurs relations (associations par contiguïté et/ou similitude). On appelle
ainsi aussi son résultat, c'est-à-dire un système hiérarchisé de taxons, groupes
d'organismes caractérisés par un certain nombres de traits communs et
suffisamment distincts des autres pour mériter une place autonome dans la
classification, quel que soit le niveau envisagé. Lacatégorie est le rang oule niveau
où se situe le taxon dans le système de classification.
• 'L'identification est la détermination du taxon auquel appartient un individu
préalablement inconnu.
• La nomenclature est l'attribution de noms scientifiques aux taxons et aux
organismes classifiés (toujours le nom du genre et de l'espèce).
L'unité taxonomique de base est Yespèce^^, et à partir d'elle, d'autres unités plus
larges ou plus spécifiques ont été construites (voy. ci-après). Les individus composant
l'espèce ont en commun un certain nombre d'éléments, sans être identiques, et ces
éléments constituent la base de la définition de l'espèce.
De nombreuses discussions ont porté sur cette définition^^ et sur les critères à
utiliser. Deux définitions de base s'en dégagent. La première est basée sur la biologie
de l'évolution: les espèces sont des groupes de populations naturelles à l'intérieur
desquels les individus sont réellement (ou potentiellement) capables desecroiser, toute
espèce est isolée, du point de vue de lareproduction, des autres espèces (E. Mayr).
Cette définition ne vaut cependant que pour les organismes à reproduction sexuée
biparentale, et non pour ceux qui se reproduisent par parthénogenèse ou par voie
asexuée (voy. infra). On utilise dès lors aussi une deuxième définition morphologique:
l'espèce est un ensemble d'individus qui se ressemblent entre eux et dont les
descendants leur ressemblent dans tous les caractères essentiels.
^ A. BOUILLON, Probio-Revue voLlO (1987), n° 1, p.64; Encyclopedia Universalis (1985), v°
Systématique (Biologie) (E. CALLOT); R. BERNIER, De l'essence etde la définition en biologie. Archives
de philosophie 46 (1983), p.385 et sv.; A. JACQUARD, Au péril de la scierie ? (Seuil, Coll. Points, Paris
1982), p.56 et sv.(les pièges de la classification).
On utilise aussi le terme «taxonomie», en donnant à la «systématique» un sens plus large.
" Encyclopedia Universalis (1985), v° Espèce (Biologie) (Ch. BOCQUET); CZIHAK, LANGER, ZIEGLER,
op.cit., p.852-53.
'2 Ces discussions ne sont d'ailleurs pas terminées: voy. par exemple K.E. HOLSINGER, The nature of
biological species. Philosophy of science vol.51 (1984), p.293 et sv.; Ph. KITCHER, Species, ibidem,
p.308 et sv.
CHAPITRE I. LE MONDE VIVANT 14
B.- Techniques de classification'^
La valeur de toute classification dépend du(des) critère(s) utilisé(s), en l'occurrence
les caractères essentiels des organismes vivants déterminés par l'observation de la
forme (caractères morphologiques), de la structure (caractères anatomiques), du
fonctionnement (caractères physiologiques), du comportement (caractères
éthologiques) et des données moléculaires (caractères génétiques).
Par opposition aux premiers systèmes artificiels basés sur l'un ou l'autre caractère,
la taxonomie classique est une méthode naturelle de classification en ce qu'elle tient
compte de tous les éléments exprimant la nature biologique des organismes classés, ces
caractères étant ordonnés hiérarchiquement. Lorsqu'on ne veut pas seulement tenir
compte des ressemblances ou différences entre les organismes, mais égalementdes
relations existant entre eux compte tenu de l'évolution biologique, la classification
devient phylogénétique.
La taxonomie classique reste assez subjective par les divergences quant à
l'importance accordée à l'un ou l'autre caractère lors de l'identification. On a dès lors
essayé de quantifier les similarités et différences entre les organismes par une
taxonomie numérique: on prend en compte un grand nombre de caractères sans
pondération, et on exprime la distance taxonomique entre les organismesexaminéspar
le rapport entre le nombre de caractères communs et l'ensemble des caractères
examinés; après cette comparaison bilatérale, on peut comparer les résultats de manière
multilatérale et grouper les organismes sur la base de la,proportion des caractères
communs.
Avec l'accroissement des connaissances en matière génétique, la taxonomie
moléculaire ou génétique devrait gagneren importance, différentes techniques existant
déjà en ce qui concerne les organismes inférieurs.
Cet aperçu montre que toute classification repose sur l'état des techniques
d'observation et l'ensemble des connaissances disponibles sur les organismes, et
qu'elle est par conséquent, comme celles-ci, provisoire et évolutive. A ces
changements de classification s'ajoutent encore les modifications dans la nomenclature
(sauf le nom de l'espèce) et le danger qu'une même espèce existe sous différents noms
dans différentes classes systématiques.









Des catégories intermédiaires peuvent être intercalées, soit avec un nompropre (par
exemple tribu (tribus)en botanique entre la famille et le genre, ou la variété (varietas)
13 Voy. les notes précédentes etR.Y. STANIER. E.A. ADELBERG, J.L. INGRAHAM, Général Microbiology
(4th. ed.) (MacMillan, London 1977), chap.l6; P.H. SNEATH, R.S. SOKAL, Numerical Taxonomy. The
principles and practice of numerical classification (Freeman, San Francisco 1973).
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en dessous de l'espèce, soit avec le préfixe «super-» ou «sous-» (par exemple super-
famille et sous-famille en zoologie).
§ 3. Les cinq règnes '^*
Depuis le temps d'Aristote jusqu'au milieu du 20ième siècle, les biologistes ont
généralement divisé le monde en deux règnes, les animaux et les végétaux. Mais
depuis le 19ième siècle, on s'est rendu compte que certains organismes (par exemple
les bactéries, les champignons) différaient plus des animaux et plantes que ceux-ci
entre eux. E. Haeckel proposa dès lors en 1886 l'établissement d'un troisième règne,
celui des protistes.
Mais cette dernière classification ne fut pas non plus entièrement cohérente, de sorte
que des classifications en un plus grand nombre de règnes furent élaborées. Parmi
celles-ci, la division en cinqrègnes de R.H. Withaker s'est imposée:
• les monères:.c'est le règne des bactéries, formées de cellules procaryotes. De
morphologie généralement simple, elles se caractérisent essentiellement par leur
métabolisme et peuvent dès lors souvent seulement êti-e distinguées par les
transformations chimiques qu'elles provoquent. Elles sont autotrophes^^ par
chimiosynthèse et photosynthèse;
• lesprotoctistes: ce règne estdéfini négativement: ses membres ne sont ni animaux,
ni plantes, ni champignons, ni monères. Il inclut notamment les algues, les
protozoaires, les moisissures visqueuses et d'autres organismes aquatiques et
parasites. Ona choisi le terme protoctistes plutôt que protistes parce que cedernier
terme inclut traditionnellement seulement des êtres unicellulaires, alors que les
protoctistes peuvent être multicellulaires, les deux ne couvrant que des eucaryotes;
• les fungi: ce règne inclut les champignons, les moisissures, les levures et les
lichens, qui sont tous formés de cellules eucaryotes. Les fungi sont tous
. hétérotrophes et presque tous aérobes'®;
• les animaux: on y inclut les organismes eucaryotes multicellulaires hétérotrophes
qui sereproduisent à partir de deux gamètes haploïdes (voy. ci-après);
• les plantes: ce sont les organismes eucaryotes multicellulaires autotrophes à
reproduction sexuée (par exemple les mousses, les fougères, les plantes à graines et
les plantes à fleurs).
§ 4. Les virus
Les virus ne sont pas des organismes vivants et ne possèdent pas de structures
cellulaires. Ce sont des édifices moléculaires complexes qui peuvent cependant, dans
certaines circonstances, entrer dans le cycle de la vie. Ils se distinguent des cellules par
différentes propriétés:
Pour ce qui suit voy. notamment L. MARGULIS, K.V. SCHWARTZ, Five kingdoms (Freeman, San
Francisco 1982). En outre Encyclopedia Universalis (1985), v° Protistes (R. GAUMONT), Microbiologie
(J. BEJOT), Virus (P. LEPINE, J. MAURIN); VOGEL, ANGERMANN, op.cit., p.56 etsv.
Un organisme est «autotrophe» lorsqu'il croît et synthétise des matières organiques à partir de substances
inorgmiques en utilisant l'énergie solaire ou provenant de l'oxydation de matières inorganiques; un
organisme est «hétérotrophe-» lorsqu'il obtient le carbone et l'énergie de substances organiques, produites
par des autotrophes.
h «aérobie» qualifie un organisme qui ne p>eut vivre qu'en présence d'oxygène (aérobie stricte) ou dont le
développement est possible en présence d'oxygène (aérobie facultative) (contr.: anaérobie).
CHAPITRE I. LE MONDE VIVANT 16
• ils ne comprennent que très peu de substances protéiques en dehors de leur matériel
génétique;
• ils ne possèdent qu'un typed'acide nucléique (soitADN, soit ARN; voy. ci-après);
• ils se reproduisent à partir de leur seul matériel génétique;
• ils sont incapables de croître et de se diviser par multiplication: leur multiplication ne
peut être effectuée que par une cellule hôte vivante (voy. infira).
Le monde viral s'étend en fait à tous les êtres vivants, puisqu'il existe des virus
dans tous les règnes, et ils présentent plus de ressemblances avec les organismes-hôtes
de ces règnes qu'entre eux.
Section 4. Reproduction, hérédité et évolution^'^
§ 1. Généralités
L'homme, lui-même organisme vivant, s'est de tout temps servi des autres
organismes vivants pour satisfaire ses besoins. D'abord en les utilisant tels qu'il les
trouvait, puis en les domestiquant et en essayant des diriger le destin des organismes
vivants en les modifiant, avec unemaîtrise toujours croissante aboutissant aujourd'hui
au génie génétique, pour qu'ils répondent le plus possible à ses besoins ou désirs.
On présentera dans la suite les éléments essentiels à une bonne compréhension des
possibilités d'intervention de l'homme et de leurs conséquences essentielles. Il s'agit
d'une modification plutôt que d'une création ex nihilo car l'homme ne met pas en
existence quelque chose par son action, mais il influence un processus de vie qui de
toutefaçon se déroule même sans intervention humaine (paropposition avec la matière
inerte).
C'est la reproduction qui apparaît comme la condition du maintien de la vie à travers
la succession des générations, mais aussi comme la condition de persistance même
d'un individu par le jeu incessant de reproduction au niveau cellulaire et moléculaire,
lié au processus métabolique (voy. ci-avant). On constate alorsque les êtresvivants ne
se reproduisentpas nécessairement de manièreidentique et qu'il y a des possibilités de
variation lors de la reproduction, la ressemblance-dissemblance découlant des lois de
l'hérédité. Et la reproduction et la variation au niveau des individus impliquent à long
terme une évolution des espèces.
Tous ces processus sont dirigés et contrôlés par le programme génétique contenu
dans chaque cellule. Etant donné quece qui se passe à cet égard au niveau cellulaire est
similaire pourtoutes les formes de cellules et tous lesorganismes dont elles font partie,
on examinera d'abord ce niveau avantde signaler les particularités des organismes des
différents règnes à la section suivante.
17 B. LEWIN, Genes (Wiley, New York 1983), chap.I-III; Encyclopedia Universalis (1985), v° Cellule (P.
FAYARD), Génétique (Ph. L'HERITIER, M. BENNOUIN), Phénotype et Génotype, Variatian(Biologie) (J.
GENERMONT), Reproduction (C. ZILLER, H. CAMEFORT), Evolution (C. PETIT, P.L. GRASSE); La
recherche sur la génétique et l'hérédité (Seuil, Coll. Points, Paris 1985): J. TABLITZKI, Des pois de
Mendel à la génétique moléculaire, p.l9 et sv.; C. HELENE, Les structures de l'ADN, p.43 et sv.; A.
DANCHIN, P. SLONIMSKI, Les gènes en morceaux, p.77 et sv.; P. KOURILSKY, G. GACHELIN,
L'organisation de l'information génétique, p.105 et sv.
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§ 2. L'information génétique et son expression^^
La cellule contient dans le noyau ou le nucléoïde l'information génétique dont
l'acide désoxyribonucléique (ADN) est le suppon chinûque. L'ADN a une structure en
doublehélice (un escalier en spirale). Chacun des deux brins de l'ADN est unelongue
chdne de nucléoridesi' qui peuventporterdes bases de quatre typesdifférents; adénine
(A), thymine (T), guanine (C) et cytosine (C). Les deux brins d'ADN dans la double
hélice sont complémentaires car ces nucléotides peuvent se lier deux à deux par des
liaisons faibles, A avec T et G avec C. Les couples de bases appariées se situent
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menranté aes nuciéobases.
Basé essentiellement sur A. BELAYEW, J. MARTIAL, Le génie génétique et ses applications, Journ.
Pharm. Belg. vol.39 (1984), p.l85 et sv,, et Bulletin Athéna n° 16, décembre 1985.
Un «nucléotide» est une unité de base d'ADN ou d'ARN, composée d'une des quatre bases, de sucre
(desoxyribose ou ribose) et de phosphate.
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Represemauon schématique dun acide nucléique
macroinaléculaire B représente une base azotée ou
nudëobase Ipurine ou pyrimiriinel. S un sucre à
5 atomesde carbone ou peniose et P une molécule
d'acide phosphonque. assurant la liaison entredeux
nuclëotides consecutils. sous forme de liaison phos-
phodiester.
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Lorsqu'une partie de cette information doit être utilisée dans le cytoplasme de la
cellule, elle est copiée sous la forme d'une petite chaîne d'acide ribonucléique, l'ARN
messager, par une enzyme appelée ARN polymérase. Celle-ci fabrique une chaîne
d'ARN complémentaire en utilisant les mêmes correspondances de base que l'ADN, à
cette différence près que la thymine (T) est remplacée par l'uracile (U). La synthèse de
ce messager se fait en prenant un brin de l'ADN double brin comme moule de sorte
que l'information contenue dans le brin 5'->3' est fidèlement reconstituée.
Cette opération, appelée transcription, ne peut avoir lieu que si des séquences
particulières sont présentes sur l'ADN. L'opéron (unité de transcription qui n'existe
que chez les procaryotes etqui estconstituée par un ensemble denucléotides disposés
linéa^ement le long de l'ADN et transcrits séquentiellement en une seule opération) est
précédé dun promoteur qui assure lafixation de l'ADN polymérase à un endroit précis
de l'ADN, et d'un opérateur qui contrôle la transcription de l'opéron par la
polymérase. Situé en aval de l'opéron, un terminateur fonctionne comme signal de fin
dela transcription etprovoque lerelargage de lapolymérase.
L'information portée par cet ARN messager va pouvoir être traduite dans le
cytoplasme par une usine à fabriquer des protéines, un ribosome. L'assemblage des
acides aminés qui composent les protéines dans l'ordre imposé par l'ARN messager,
se déroule selon le principe d'une chaîne de montage. Dès que l'ARN s'est fixé au
ribosome (chez les procaryotes à l'intervention d'une courte séquence nucléotidique
appelée ribosome binding site) le ribosome sedéplace de l'extrémité 5' vers l'extrémité
3 etmet en place une troisième classe d'acides nucléiques, l'ARN de transfert, qui est
chargé des acides aminés qui constituent les maillons des chaînes polypeptidiques qui
forment les protéines. Des séquences particulières indiquent le début et la fin de la
traduction.
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On peut ainsi montrer les différents signaux de contrôle chez les procaryotes de
manière schématique:
opérateur promoteur terminateur




ARN O 1 ^
traduction
protéine
L'information génétique nécessaire à la synthèse d'une protéine s'obtient donc en
lisant l'ADN par groupes successifs de trois nucléotides disposés sur le brin 5'->3',
chaque triplet (appelé codon) codant pour un acide aminé particulier (voy. ci-après).
Un gène est une séquence de nucléotides qui permet la synthèse d'une protéine. Les
gènes sont arrangés linéairement sur les chromosomes et chacun d'eux occupe un
emplacement particulier appelé locus.
Le flux de l'information qui va de l'ADN à l'ARN messager et à la protéine
présente une différence importante chez les procaryotes et les eucaryotes.
L'information est inscrite d'une traite sur un gène de bactérie, mais chez les
organismes supérieurs, certaines gènes sont des mosaïques où l'information utile est
interrompue de séquences non codantes apparemment inutiles appelées introns (les
séquences codantes étant appelées exons). Dans la cellule eucaryote, l'ARN
polymérase transcrit tout le gène, introns y compris, en un long précurseur de l'ARN
messager (ARN nucléaire). Les séquences surnuméraires formeront des boucles qui
sont coupées en même temps que les morceaux utiles de l'ARN sont recollés. Ce
processus est appelé épissage.
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1 gène 5' ATG GTT CCA TCA TAG 3'
3' TAC CAA GGT AGT ATC 5'
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5'AUG GUU CCA UCA UAG 3'
1 acide 1 protéine
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Le code génétique est la relation qui existe au niveau de la traduction entre les suites
de nucléotides ou codons et les acides aminés. Ce code génétique est quasiment
universel en ce sens que les différents codons spécifient les mêmes acides aminés dans
la plupart des cellules ou des compartiments cellulaires où se déroule la traduction.
Comme il existe 64 codons pour 20 acides aminés, il y aura le plus souvent
plusieurs codons qui spécifient le même acide aminé (phénomène appelé
dégénérescence du code), avec une certaine ambiguïté dans la lecture des codons.
Enfin, certains codons ne codent pas pour des acides aminés, mais constituent des
signesde ponctuation (start, stop) (voy. le tableau ci-après).

































































































Aso ; acide aspartiqua
AspN : asparagina
Cys : cystéine















Tableaudu code génétique. Unacide aminéest codépar troisbases prises dans l'ordre suivant, de gauche
à droite : la base initiale à gauche, la base centrale dans l'une des quatre colonnes du centre, et la base
terminale à droite : ainsi on voit que UUU correspond è la phénylalanine tPhe) ; CUU à leucine {Leu), etc.
Les trois triplets qualifiés de i non-sens » servent de signaux de ponctuation.
Source: Encyclopedia Universalis, v° Génétique moléculaire
21
Puisque les protéines sont responsables de toutes les transformations de matière et
d'énergie qui s'accomplissent au sein des systèmes vivants, elles interviennent
évidemment aussi dans celles qui concernent leur propre synthèse et l'autoreproduction
de l'ADN (voy. ci-après). La séquence ADN -> ARN -> protéine n'est donc un circuit
ouvert que pour le transfert de l'information; elle se referme au niveau du métabolisme.
Signalons enfin que l'ADN peut être trouvé en dehors des chromosomes dans des
organites cellulaires, comme les mitochondries ou les chloroplastes (cellules
eucaryotes), dans les plasmides (voy. infra) et enfin dans les virus.
§ 3. La reproduction
n existe trois niveaux de reproduction interconnectés: la reproduction de l'ADN par
réplication, la reproduction au niveau cellulaire et la reproduction de l'organisme entier.
Elle présente des particularités selon.le type de cellule et sa fonction au sein de
l'organisme, mais repose sur des mécanismes communs qu'on exposera brièvement.
n y a deux types de reproduction de la cellule: la reproduction asexuée par division
d'une cellule préexistante en deux cellules filles, et la reproduction sexuée qui aboutit à
la fusion de deux cellules préexistantes.
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A." Reproduction asexuée
La reproduction asexuée consiste en une division cellulaire, après augmentation de
la taille de la cellule: c'est la division par scissiparité, ou partage en deux cellules filles
de taille identique et contenant des mêmes éléments structuraux et le mêmeéquipement
chromosomique.
Chez les procaryotes, il y a réplication directe de, la molécule d'ADN, puis
séparation des deux molécules filles, qui vont se retrouver dans les deux cellules fdles.
Pour ce faire, les deux brins de la double hélice d'ADN se séparent (ouverture d'une
fermeture-éclair) et chacun d'eux sera copié par une enzyme, l'ADN polymérase, qui
reconstruira chaque nouveau brin en juxtaposant les nucléotides complémentaires en
face de ceux qui se trouvent sur chaque brin utilisé comme modèle: A devant T, T
devant A, C devant G et G devant C. A la fin de ce processus, la cellule possédera
deux doubles hélices d'ADN identiques qui iront chacune dans une des cellules filles
lors de la division. La réplication ne peut s'amorcer que si une séquence d'ADN
particulière, appelée origine de réplication, est présente.
Chez les eucaryotes, où l'équipement chromosomique est complexe, le processus
assurant l'équirépartition des chromosomes est appelé mitose: il y a dédoublement des
chromosomes (par réplication) qui migrent vers deux pôles de la cellule qui alors se
divise.
La reproduction asexuée est le mode de reproduction fondamental chez les
unicellulaires et pour les cellules somatiques des organismes pluricellulaires.
B.- Reproduction sexuée
La reproduction sexuée est réalisée par la fusion de deux cellules reproductrices (les
gamètes) pour former une cellule unique (le zygote). La fusion des noyaux cellulaires
double le nombre de chromosomes, de sorte que le zygote est diploïde (il possède 2N
chromosomes; les gamètes, possédant N chromosomes, sont appelés haploïdes). Lors
de la formation de l'œuf, chaque gamète apporte donc un lot de matériel génétique
chromosomique; ces deux lots sont homologues l'un de l'autre, c'est-à-dire à chaque
gène apporté par le gamète mâle on peut faire correspondre un gène apporté par le
gamète femelle. Un individu est dit homozygote pour un gène si, dans chacune de ces
cellules, ce gène est présent en deux exemplaires; il est dit hétérozygote si deux gènes
homologues sont différents: deux tels gènes constituent un couple dallèles.
Pour passer à la génération sexuée suivante, il faudra donc à un moment donné du
cycle biologique une réduction de moitié du nombre de chromosomes des gamètes, qui
est réalisé au cours d'une division nucléaire spéciale, la méiose. Lors de la méiose,
chaque gène chromosomique subit une duplication, mais les produits ainsi formés sont
répartis entre quatre cellules, dontchacune reçoitun matériel génétique identique à une
moitié du matériel génétique de la cellule-mère.
CHAPITRE I. LE MONDEVIVANT 23
§ 4. Les variations génétiques
On désignera par variation, génétique la variation (ressemblance-dissemblance)
existant entre les individus d'une même espèce, c'est-à-dire une population
d'organismes présentant un lien génétique.
n faut distinguer de la variation génétique (héréditaire) la variation acquise au cours
de l'existence d'un organisme; sous l'influence de facteurs externes: ces caractères
acquis ne correspondent qu'à des variations dans l'expression des potentialités de
l'organisme et ne sont pas itransmis à la génération suivante, qu'il s'agisse
d'organismes uni- ou pluricellulaires (sauf en cas de mutations^o stables^ Il faut donc
distinguer, dans l'ensemble des différences que peuvent présenter entre eux les
individus d'une même espèce, la part qui relève de l'acquis individuel et celle qui
touche aux potentialités héréditaires elles-mêmes.
L'apparence d'un individu à tous les points de vue (anatomique, physiologique,
psychique) constitue lephénop/pe de l'individu, qui résulte d'une coopération entre
tous les gènes chromosomiques, le matériel génétique extrachromosomique et le milieu
dans lequel se trouve l'organisme. Le matériel génétique constitue le génotype de
l'organisme. j
Lorsqu'une cellule se divise en deux par mitose, chaque gène donne naissance, par
duplication, à deux gènes qui lui sont identiques et qui seront incorporés dans le
matériel génétique des deux cpllules filles. Lors de la réplication de l'ADN, il peut
cependant y avoir des mutations qui entraînent une modification stable et héréditaire de
l'ADN avec des conséquences^ plus ou moins graves pour l'organisme, selon que les
cellules sontou ne sont pas capables de réparer les altérations et selon la fonction du
gène muté. La mutation peut être influencée ou favorisée par l'environnement, mais
n'apparaît pas nécessairement dans le phénotype de l'organisme.
Lors de la reproduction sexuée, il peut y avoir un crossing-over, c'est-à-dire un
échange de gènes entiers entre chromosomes homologues. Il existe par ailleurs des
recombinaisons non homologues par réarrangement des molécules d'ADN à l'intérieur
des chromosomes, puisque certains gènes peuvent se déplacer d'un endroit à un autre
au sein du génome. Des gènes «sauteurs» chez des bactéries ont été caractérisés
comme des séquences d'insertion et des transposons. Mais les éléments génétiques
mobiles existent chez tous les organismes vivants. Ils ne sont pas toujours transcrits ou
traduits, mais ils peuvent avoir des conséquences en perturbant plus ou moins
gravement un gène selon le sitç d'insertion, et même déplacer certains gènes entiers.
Les lois de l'hérédité mendélienne s'appliquent en cas de reproduction sexuée, et il
faudra tenir compte notamment des phénomènes de dominance et de récessivité entre
gènes homologues: dans le cas d'un individu hétérozygote pour un certain caractère,
l'un des deux allèles peut être dominant et dans ce cas, c'est lui qui s'exprimera au
niveau du phénotype pour le c^actère en question; l'autre estrécessif et son expression
ne sera perçue dans le phénotype que s'il se trouve apparié avec l'allèle récessif
analogue au cours d'une génération suivante. Le phénotype d'un hétérozygote peut
donc montrer le caractère dominant et, dans ce cas, ne peut être distingué de
l'homozygote (dominant), alors qu'ils ont des génotypes différents.
Une «mutation» est une altération de l'ADN, fortuite ou provoquée par un agentphysique ou chimique.
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Certains caractères ne pourront s'exprimerque s'ils sont homozygotes. Par contre,
il existe également des cas de' codominance où les deux allèles font preuve chez
l'hétérozygote d'activité positive, et de dominance partielle, quand un organisme
hétérozygote pour un couple de
des deux homozygotes.
gènes présente un phénotype intermédiaire entre ceux
Hexisteégalement des interactions entregènes non allèlesqui se traduisent par des
phénomènes d'épistasie (c'est-à-dire un gène contrôle l'expression d'un autre). Enfin,
il existe des phénomènes depléiotropie (un gène détermineplusieurs caractères) et de
polygénie (plusieurs gènes non allèles collaborent à la réalisation d'un seul caractère).
Section 5. Particularités des différents règnes
§ 1. Les monères^^
Ces organismes étant généralement unicellulaires, les observations faites ci-avant en
ce qui concerne la reproduction des cellules s'appliquent à l'organisme entier. Et
comme il s'agit de procaryotes, ils se reproduisent normalement de manière asexuée
par scission binaire (voy. supraj.
Il existe cependant des phénomènes parasexuels entraînant une certaine
recombinaison de l'ADN: il n'y pas pas fusion cellulaire, mais transfert d'unepartiedu
matériel génétique d'une cellule donatrice à une cellule réceptrice. On distingue trois
formes:
• la conjugaison: c'estle transfert d'ADN liéà la présence d'un facteur F (defertilité)
dans l'ADN de la cellule donatrice sous forme de plasmide (voy. ci-après) par
contact direct entre les cellules;
• la transduction: c'est le transfert d'ADN par des bactériophages^^ qui, après une
première infection, emportent une partie de l'ADN de la bactérie infectée qu'ils
injectent dans une autre bactérie;
• la transformation: c'est le traînsfert d'ADN libre (libéré par ou extrait de la cellule
donatrice) sans contact cellulaire ou intermédiaire viral.
Beaucoup de bactéries contitnnent à côté du nucléoïde des molécules d'ADN sous
forme circulaire fermée, apjjelées plasmides. Ces plasmides confèrent des
caractéristiques particulières à la cellule (les facteurs de résistance à des antibiotiques
ou de fertilité, par exemple, sont souvent associés à des plasmides); ils peuvent se
répliquer indépendamment du nucléoïde et se transmettre de manière stable aux cellules
filles.
Les bactéries ont un cycle de vie assez court (certaines se divisent toutes les vingt
minutes) et sont, par leur division perpétuelle, en principe immortelles. Toutes les
cellules issues (à la suite de divisions mitotiques) d'une cellule originelle forment ce
qu'on appelle un clone (population d'organismes équivalents).
w - \RGULIS, SCHWARTZ, op.cit.-, L BOCQUET, Généralités sur les
micro-organismes, in: R. SCRIBAN (coord.). Biotechnologie (Paris 1982), p.6 et sv.; H.G. SCHLEGEL,
Allgemeine Mikrobiologie (S.Aufl.) (Thieme, Stuttgart 1981), p.444 et sv.; Encyclopedia Universalis
(1985), v° Plasmides et épisomes (M. GUERINEAU, J.THEZEZ), Bactériophages (J.F. VŒU).
Un «bactériophage» est un virus qui infecte les bactéries (voy. ci-après).
Pour les §§1-3 voy. notamment MA
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§ 2. Les protoctistes
Formant une classe résiduaire, les protoctistes ont peu de caractères communs et
peuvent notamment être de reproduction sexuée ou asexuée selon l'espèce.
Chez les protoctistes d'affinité animale (animaux inférieurs), un fragment
pluricellulaire (formé de celljules blastogéniques) de l'organisme parent s'isole
physiologiquement de celui-ciJ puis s'en détache. Ce blastozoïde^^ est à l'origine du
nouvel individu. Souvent, les individus fils restent attachés à l'organisme souche et
produisent alors une colonie.
Les modes de multiplication asexuée des protoctistes d'affinité végétale (végétaux
inférieurs) sont très diversifiés, par exemple par fragmentation de l'individu après
coupure naturelle, par formation de cellules ou de groupes de cellules, d'organes ou de
groupes d'organes plus ou moins différenciés se séparant du végétal de manière
naturelle etc.
Notons que le terme de «micro-organismes» est utilisé pour désigner les
organismes vivants microscopiques unicellulaires ainsi que les virus^^. La
microbiologie est la science qui Jétudie les micro-organismes.
§ 3. Lesfungi
Les fungi peuvent se reproduire de manière asexuée en lâchant des spores^^
produites par un seul parent. S'ils tombent sur un endroit propice, ils croissent par
divisions mitotiques sans passer par un stade embryonnaire.
Beaucoup de fungi sont aussi capables de reproduction sexuée par conjugaison: les
cellules de sexe opposé fusionnent pour former une cellule hétérocaryote contenant au
moins un noyau haploïde de chaque parent. Ces noyaux peuvent ne pas fusionner,
mais les noyaux croissent et se divisent à l'intérieur de la cellule en formant des paires
constituées d'un noyau de chaque parent. La nouvelle cellule et les noyaux se divisent
mitotiquement pour former des cellules hétérocaryotes. Il arrive que les noyaux
fusionnent passagèrement avant que le zygote ne subisse une méiose et forme des
spores haploïdes.
Chez des levures et les cham
plasmides linéaires, formés d'A
§ 4. Les animawc^^
Toute cellule animale contient l'information génétique pour tout l'organisme
pluricellulaire. Mais lorsque Ijanimal atteint l'âge adulte, seule une partie de cette
information s'exprime dans les cellules somatiques: la majorité de ces cellules sont
pignons filamenteux, on a pu mettre en évidence des
ÎN, à côté des plasmides circulaires (voy. ci-avant).
On appelle «blastozoïde» le stade précoce d'un embryon.
^ Encyclopedia Universalis (1985), Tliesaurus Index, V° Microorganismes.
^ Un «spore» est une unité de multi]3lication microscopique (ou petite) contenant au moins un génome
entier et capable de mûrir.
Voy. encore Encyclopedia Universalis (1985), v° Embryogenèse animale (D. SCHEIB, J. SCHOWING, H.
PANICEL).
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spécialisées,physiologiquementet morphologiquement différenciées; elles constituent
les tissus et les organes dont l'a aimai a besoin pour survivre, et forment le corps de
l'animal. Leur cycle de vie varie selon le type de cellule et l'espèce à laquelle
l'organisme appartient.
Ces cellules ont perdu leur potentialités morphogénétiques, et pour se reproduire,
l'animal a donc besoin de cellules restées totipotentes, capables de donner naissance à
un nouvel individu: les cellules germinales, qui apparaissent dès les premiers stades du
développement embryonnaire.
Les animaux (supérieurs) son
sexe différent, le gamète mâle (s
(fécondation) en produisant un
L'œuf (fécondé) est une cel ule unique, souvent de grande dimension, à noyau
digamétique, c'est-à-dire formé par l'assemblage des noyaux des gamètes, le
cytoplasme renfermant des réserves plus ou moins importantes. La fécondation est
suivie de la segmentation qui va morceler l'œuf indivis et en faire une unité
pluricellulaire, ou blastula, dont la morphologie ne deviendra apparente qu'au stade
suivant, celui de la gastrulationJ On considère généralement que la segmentation est
terminée quand l'embryon commence à croître.
Enfin, il existe un mode de reproduction qui peut être considéré comme
intermédiaire entre la reproduction agame (voy. supra) et le reproduction sexuée: la
parthénogenèse, c'est-à-dire le développement d'un nouvel individu à partir d'un ovule
non fécondé (celase rencontre p^ exemple dansplusieurs espèces d'insectes).
§ 5. Les plantes
Comme la cellule animale, la cellule végétale contient l'information nécessaire pour
tout l'individu. Mais la différenciation des cellules végétales est plus tardive et souvent
réversible, ainsi qu'en témoigne le caractère totipotent de la plupart de ces cellules, n
n'y a donc pas de lignée de cellules germinales, et la différenciation des organes
reproducteurs et des cellules sexuelles se fait à partir de tissus indifférenciés
permanents (les méristèmes) qui participent aussi à la croissance végétale.
La reproduction sexuée des plantes (supérieures) ressemble à celle des animaux,
mais les modalités sont différentes. Par opposition aux cellules animales, qui sont
généralement diploïdes (et celles des fungi, qui sont généralement haploïdes ou
hétérocaiyotes), les plantes alteijnent souvent des générations haploïdes et diploïdes.
Les gamètes sont soit produits par un même individu (espèces monoïques) soit par
deux individus différents (espèces à sexes séparés ou dioïques). Ces situations
rappellent celles observées chez les animaux, mais dans le cas des plantes, la
distribution des sexes et par conséquent son déterminisme sont compliqués par
l'alternance des générations et le fait que la sexualisation peut affecter l'une ou l'autre
d'elles.
Le cycle normal d'un végétal
graines en passent par le dével
t de reproduction sexuée: deux cellules germinales de
permatozoïde) et le gamète femelle (ovule) fusionnent
œuf qui est à l'origine du nouvel individu.
va de la germination d'une graine à la production de
oppement d'une plante qui différenciera des fleurs
contenant les organes reproducteurs mâle et/ou femelle^^. Le pollen, cellule mâle de la
^ Cf. E. CEULEMANS, Perspectives del'utilisation des techniques in vitro dans la sélection des plantes, in:
Les biotechnologies - Prespectives Industrielles (Cycle de formation permanente. Union Gramme - Club
Athéna Formation, Liège 1985).
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reproduction, fécondera un ov
retrouvera dans l'organe de ce
ule pour donner un embryon qui, par maturation, se
nservation que constitue la graine. Certaines plantes
entourent leur graines de gros fruits pulpeux pour les protéger.
partie mâle anthères
Reur








La fécondation peut se faire dans certains cas entre les parties mâle et femelle au
sein d'une même fleur, ou entre pollen et ovules produits par des fleurs différentes
mais du mêmeindividu. C'est Yfiutogamie par auto-fécondation, qui donnenaissance à
des individus homozygotes. Ejle peut aussi ne pouvoir se concrétiser qu'entre sexes
opposés portés par des individus différents. C'est Vallogamie par croisement, qui
donne naissance à des individus hétérozygotes.
Chacun de ces mécanismes est plus ou moins strict. Il peut, suivant les plantes,
constituer un système obligatoire ou simplement préférentiel. Les plantes autogames^s
sont très homogènes et se reprojduisent année par année avec toutes les caractéristiques
propres à la variété; les plantes aUogames^^ sont essentiellement variables.
L'autofécondation, reproduction uniparentale, est interdite chez les plantes
allogames par la séparation des sexes, et de plus, chez certaines espèces bisexuées un
mécanisme physiologique s'oppose aux possibilités d'autofécondation.
Il yaendogamie lorsque ^es parents proches se rencontrent. Les mécanismes
naturels tendent plutôt à décourager l'endogamie, et si on impose à une plante aUogame
par nature un régime d'endogamie, il faut s'attendre à ce que le produit de cette union
forcée soit moins vigoureux et moins fécond.
On rencontre chez les plantés supérieures également la multiplication végétative^^
(voy. supra). Elle conserve l'ensemble de l'information génétique du végétal du
départ. Mais ce génotype identique conduit parfois à des fonctionnements et la
croissance de plantes morphologiquement différentes.
Sont autogames, par exemple, l'avoine, l'orge, la riz, le sorgho, le blé, le soja, le haricot, le pois, la
tomate, le piment, le tabac, le colza, le lin, le coton, l'arachide, l'abricotier, le pêcher, l'oranger, le
citronnier.
Sont allogames, par exemple, la maïi, le seigle, la fétuque, la luzerne, le trefle, la betterave, le chanvre, le
melon, le chou, le navet, l'épinard, la carotte, l'artichaud, la framboise, la mûre, l'asperge, le pommier, la
vigne, le poirier, le prunier, le noisetier, le noyer, l'amandier.
Se reproduisent végétativement, par exemple, la pomme de terre, le fraisier, l'olivier, la canne à sucre, le
dahlia, le glaïeul.
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L'apomixie est un mode de reproduction particulier en ce qu'il se fait par graines,
mais ces graines asexuées sont en réalité des ovules parvenus à maturation sans qu'il y
ait eu fécondation normale. Les plantes apomictiques tiennent donc leur constitution
génétique de la «mère» exclusivement.
§ 6. Les virus
Les virus possèdent l'ADN nécessaire pour leur réplicaticn, mais peuvent
seulement l'exprimer dans une cellule vivante. Ils ne peuvent donc pas se reproduire
eux-mêmes, mais doivent s'intrcWuire dans une cellule.
Ainsi, les bactériophages sont des virus qui pénètrent dans une bactérie. L'ADN
viral injecté dans celle-ci détourne de son activité lamachinerie cellulaire bactérienne,
qui semet alors à produire des protéines virales sous ladirection de l'ADN viral, dont
notamment une enzyme nécessa^e à laduplication del'ADN duvirus, cequi permet la
création de nouveaux bactériophages qui vont finalement faire éclater la cellule
bactérienne (les bactériophages libérés vont alors infecter d'autres bactéries). Certaines
bactéries sont cependant résistantes à cette infection et peuvent intégrer l'ADN viral
dans le chromosome ou commeplasmide.
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Chapitre II
LES INNOVATIONS BIOLOGIQUES
Section 1. Les innovations en rapport avec
les micro-organismes
Conformément au schéma général présenté dans l'Introduction, on peut distinguer
la phase de préparation (oii de manipulation) de micro-organismes et celle
d'utilisation.
Etant donné l'importanceet la nouveautédes techniques de modification génétique,
celles-ci sont analysées plus en détail avant d'indiquer les différentes possibilités
d'utilisation de micro-organismU.
§ 1. Techniquesde modification génétique
A.- Les mutations induites'
En traitant les micro-organismes par des agents mutagènes (physiques, chimiques
ou biologiques), on peut augn: enter la fréquence des mutations. On peut distinguer
troisclasses de mutants, selonles types de défectuosité qui les affectent:
• le remplacement d'une paire de bases piar une autre paire,
• l'addition ou la suppression d'une paire de bases,
• la perte d'une séquence d'A'DN ou de plusieurs gènes, leur transposition dans le
chromosome ou leur interruption par l'insertion d'ADN étranger.
La précision et le caractère prévisible du résultat sont variables selon la technique
utilisée. Par ailleurs, il peut jy avoir une nouvelle mutation de réversion ou de
suppression en tant que réaction réparatrice de l'organisme. L'utilité des mutations
dépend surtout de l'efficacitédes techniques de sélectionde mutants intéressants.
B.- La conjugaison, la transduction et la transformation
Les phénomènes parasexuels chez les bactéries, observés in vivo, peuvent
évidemment être utilisés de manière dirigée in vitro pour obtenir des modifications
génétiques. On a recours à un vecteur (plasmide ou phage) ou on injecte directement
dans la cellule, ou on fait absorber par elle, des brins d'ADN libre afin de les faire
intégrer dans le chromosome.
Voy. H.G. SCHLEGEL, Allgemeine Mikrobiologie (5.Aufl.) (Thieme, Stuttgart 1981), p.433 et sv.
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C." Le croisement et la fusion de protoplastes^
L'amélioration de certains micro-organismes à reproduction sexuée, par exemple les
levures, peut se faire par le croisement de deux souches différentes, à condition que les
souches produisent des spores. i
Comme beaucoup de souches industrielles ne produisent que difficilement des
spores, on contourne l'obstacle, par la préparation de protoplastes, c'est-à-dire de
cellules dépourvues de leur paroi, qu'on peut alors faire fusionner. Les cellules issues
de la fusion régénèrent alors une paroi et se multiplient de manière asexuée. Cette
fusion peut se faire entre souches de signe sexuel identique, et entre souches d'espèces
ou de genres différents (mais pas trop éloignés). Elle a aussi été réalisée avec des
champignons, des bactéries et des actinomycètes.
j
D.- La combinaison de plasmides
I
La technique de combinaison de plasmides consiste à extraire des plasmides avec
des caractéristiques intéressantes de différentes cellules et à les incorporer sans
modification dans un seul micro-organisme, présentant alors des caractéristiques
nouvelles. i
E.- L'ADN recombinant^
Cette technique fondamentale a été rendue réalisable par la mise au point de trois
techniques particulières:
a] la lecture précise de la séquence des nucléotides de l'ADN (méthodes de Maxam-
GUbert et de Sanger), ce qui peut être fait par des machines"^;
b] le découpage de l'ADN avep des enzymes de restriction {endonucléases) à des
endroits précis et connus (chaque enzyme coupe la chaîne d'ADN de manière
spécifique dans chaque séquence de nucléotides qu'elle reconnaît), et le resoudage
des fragments d'ADN avec d'autres enzymes (ligases);
c] la découverte de vecteurs de clonage, c'est-à-dire de fragments d'ADN possédant
les propriétés suivantes:
• le vecteur est capable de se répliquer, c'est-à-dire possède une origine de
réplication compatible avec la spécificité de la cellule dans laquelle il est introduit
Ainsi, un vecteur «navette» pouvant passer d'une bactérie à une levure devra
A.L. DEMAIN, Industrial microbiology, 214 Science 987 (1981); C. GAILLARDIN, H. HESLOT, La
levure, in: L'avenir des biotechnologié, n° spécial La Recherche n° 188, vol.l8 (1987), p.586 et sv.
Basé essentiellement sur A. BELAYEW, J. MARTIAL, Le génie génétique et ses applications, Journ.
Pharm. Belge vol.39 (1984), p.l85 et sv. et Bulletin Athéna n°16, décembre 1985; B. LEWIN, Genes (2nd
ed.) (Wiley&Sons, New York 1983), |chap.l9; Encyclopedia Universalis (1985), v° Génie génétique (P.
TIOLLAIS); H.G. GASSEN, A. MARTIN, S. BERTRAM, Genlechnik (UTB-Fischer, Stuttgart 1985); D.
BLOHM, W. GOEBEL, Neue Wege der Gentechnologie, in: BMFT (Hrsg.), Biotechnologie (Umschau
Verlag, Frankfurt 1978), p.212 et sv.;' A.C. CUMING, Genetic manipulation in biotechnology - the state
of the art, in: Patent protection in biotechnology (European Study Conférences Ltd., 26-27th. feb. 1986,
EPO Munich); J. ABELSON, A révolution in biology, 209 Science 1319 (1980) et les articles qui suivent;
J. DAVIES, Le génie génétique, in: L'avenir des biotechnologies, n° spécial La Recherche n° 188, vol.l8
(1987), p.572 et sv.; S.E. LINDONje.a., Genetic engineering of bacteria from managed and natural
habitats, 244 Science 1300 (1989); W.E. TIMBERLAKE, M.A. MARSHALL, Genetic engineering in
filamentous fungi, 244 Science 1313 (1989).
P. ROSSION, Une machine à décolder les gènes. Science et Vie n° 823/avril 1986, p.36 et sv.; B.
DURAND, Les kits de séquençage, Supplém. Biofuturoctobre 1988, p.3 et sv.
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posséder deux origines de
l'autre de la levure;
réplication différentes, l'une spécifique de la bactérie,
il possède un gène conférant une propriété particulière à la cellule dans laquelle il
séparer les cellules qui contiennent le vecteur de celles
Les marqueurs de sélection employés le plus souvent
sont des gènes conférant la résistance à un antibiotique;
« ilpossède des sites de restriction (c'est-à-dire des endroits où il peut être coupé
avec une endonucléase) uniques qui n'altèrent pas ses fonctions;
• il est de préférence de petite taille.
Les vecteurs utilisés sont généralement des plasmides (par exemple pBR 322),
mais on utilise également des virus (par exemple le bactériophage lambda). Les
cosmides sont des plasmides contenant une partie de l'ADN du bactériophage
lambda qui permet l'insertion de longs fragments d'ADN.
est inséré. On pourra alors
qui ne le contiennent pas.
La recombinaison génétiqi!
plasmide avec la même enzyn:





e consiste alors à couper des chaînes d'ADN et un
e de restriction (de sorte qu'ils présentent les mêmes
fragment d'ADN dans le plasmide en le resoudant par
l'action de la ligase. Ce plasmidb recombiné est inséré dans unepopulation bactérienne
dans laquelle on sélectionne (sur base d'un marqueur qu'il contient) la bactérie dans
laquelle le plasmide s'est introduit, que l'on multiplie alors pour former un clone de
bactéries transformées. Des mampulations simples permettent d'amplifier le nombre de
copies du plasmide jusqu'à plusieurs milliers par bactérie.
La technique utilisant un bactériophage, qui a un génome linéaire, est similaire.
Commele génome du phagea une longueur maximale et contient des gènesinutiles, on
procède souvent au remplacement des fragments d'ADN au lieu d'insérer un nouveau
fragment.
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Ce processus est aussi appelé clonage d'un gène parce qu'il permet d'obtenir ce
gène en grande quantité sous forme purifiée. Le gène est rendu disponible en coupant
le plasmide (extrait de la cellule) avec la même endonucléase quecelleutilisée lors de la
recombinaison.




par copie d'ARN messager, une enzyme appelée transcriptase inverse a été isolée
de certains virus (les rétrov^s, dont le génome est constitué d'ARN); elle est
capable de copier sous formej d'ADN une séquence d'ARN. Elle peut donc, àpartir
d'une séquence d'ARN messager, former un brin d'ADN complémentaire. La
manière la plus courantede cloner cet ADN complémentaireest de le faire recopier
par l'ADN polymerase afin d'obtenir un ADN en double chaîne. Il faudra alors lui
former des bouts collants pour pouvoir l'insérer dans un vecteur présentant les
bouts complémentaires.
L'utilisation des séquences
structure complexe des gèn
correspondant aux introns
eucaryotes ne peuvent être
bactéries par les phages)
sélectionner le ou les phages
d'ADN complémentaire offre un avantage lié à la
es d'organismes supérieurs. En effet, les séquences
qui interrompent les régions codantes des gènes
reconnues et enlevées des précurseurs des ARN
messagers par les bactéries, conduisant à la synthèse de protéines aberrantes. Les
ARN messagers cytoplasmiques des eucaryotes ont déjà subi cet épissage (voy. le
chapitre précédent) et leur co^ie en ADN complémentaire peut être utiliséecomme
gène par les bactéries;
par isolement d'ADN chromosique (technique de «shotgun»). Pour ce faire, on
procède en deux étapes. D'abord, on construit une «bibliothèque» du génome: on
découpe les chromosomes à l'aide d'une enzyme de restriction et on insère le
mélange des millions de fragments d'ADN obtenus dans un nombre équivalent de
vecteurs (généralement des phages bactériens). Après avoir multiplié (infection de
cette population de vecteurs recombinés, on va
qui contiennent le gène recherché. Il s'agit d'une étape
parfois difficile pour laquelle de nombreuses stratégies existent. Par exemple, on
peut «cribler» la bibliothèque génomique au moyen d'une sonde moléculaire
d'ADN spécifique du gène, IjADN complémentaire de son ARN messager (voy. le
point b]) ou un fragment d'ADN synthétique. La sonde spécifique, marquée pardes nucléotides radioactifs, va s'apparier, s'hybrider avec sa séquence
complémentaire présente dans l'ADN de phage qui contient le gène, n ne restera
plus qu'à isoler le phage repéré, à l'amplifier et à en préparer l'ADN pour étudier le
gène cloné;
c] par synthèse chimique, si la séquence des nucléotides est connue; cette synthèse
automatique d'ADN est faite par des machines®, mais elle ne fonctionne que pour
des séquences relativement courtes.
La cellule-hôte idéale doit être facile à transformer et à cultiver, se reproduire
rapidement et être génétiquementbien caractérisée.Le micro-organisme le plus utilisé
est la bactérie Escherichia coli. Rien n'empêche d'utiliser d'autres organismes dont le
fonctionnement est bien connu et pour lesquels il existe des vecteurs appropriés (par
exemples des levures).
® Voy. par exemple G. ALVARDO-URBINA et al., Automated synthesis of gene fragments, 214Science 270
(1981).
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Le choix du gène à cloner, du vecteur et de l'organisme-hôte dépend évidemment
dans chaque cas concret du but recherché, mais aussi des possibilités d'expression
dans l'organisme transformé. En raison de l'universalité du code génétique (seule la
complexité du génome varie d'une espèce, à une autre), on peut même introduire des
gènes d'organismes supérieurs (par exemple humains) dans une bactérie (ce qui n'est
pas possible lors de la recombinaison in vivo à cause des barrières génétiques entre les
espèces), mais ceux-ci ne vont pas s'exprimer sans plus; il faut pour cela notamment
que les différents signaux de contrôle et de régulation soient adaptés à la cellule-hôte et
le cas échéant optimisés pour obtenir l'expression souhaitée du gène"'.
Si ces difficultés sont maîtrisées, on peut procéder à de la véritable «ingénierie de
protéines» en construisant un gène et en le faisant s'exprimer en fonction de la protéine
recherchée, éventuellement nouvellement «conçue»®.
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' Voy. par exemple S.D. ERLICH, V. SGAMARELLA, Barriers to heterospecific gene expression among
procaryotes, TIBS 1978, p.259 et sv.
®L'ingénierie des protéines, n° spécial Biofutur novembre 1987; E.L. WINNACKER, Biologen als
Designer. Der 8te Tag der Schôpfung, Bild der Wissenschaftn° 2/1987, p.38 et sv.
' F. BAUMBACH, Patentierbarkeit gentechnischer Ergebnisse, neuerer B 1980, p.l36.
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Notons enfin que les différentes techniques peuvent évidemment être combinées;
par exemple, un gène isolé peut être muté avec différents moyens chimiques ou
physiques.
§ 2. Utilisation de micro-organismes^'^
Les possibilités d'utilisation concrète de micro-organismes (y compris les
composants subcellulaires, par exemple les enzymes et les virus) pour la production de
substances ou la prestation de services, dans un environnement artificiel ou naturel,
sont multiples. Elles peuvent être présentées schématiquementde la manière suivante:
Produit Procédé Résultat (produits, services)
micro-organismes





levures, protéines d'organismes unicellulaires
métabolites primaires (par ex.: acides aminés,
acides organiques, vitamines) et secondaires
(par ex.: antibiotiques, toxines, alcaloïdes,
facteurs de croissance etc.)
enzymes et autres fractions subcellulaires
micrx)-organismes ou enzymes
avec une matièie première
bioconversions (transformation
ou traitement de matière)
acide acétique (vinaigre),vin, bière, gaz,
stéroldes, produits laitiers, alcool




symbiose dans environnement croissance accélérée, résistance accme
contre des maladies etc.
micro-organismes, viros ou
parties de ceux-ci
activité biochimique dans des
biochips, biosensors etc.
plus grande rapidité, sensibilité etc.
Chaque procédé se compose parfois de différentes étapes avant d'obtenir le résultat
recherché. Le produit obtenu à la fin d'un premier procédé peut d'ailleurs être réutilisé
ultérieurement. Ainsi notamment les enzymes (catalyseurs biologiques spécifiques,
principaux agents de la bio-activité) peuvent être réutilisés dans un réacteur
enzymatique, les métabolites peuvent être retransformés chimiquement, ou être obtenus
seulement à partir d'une matière première transformée par des micro-organismes
Voy. par exemple R. SCRIBAN (coord.). Biotechnologie (Paris 1982); P. DOUZOU, G. DURAND, P.
KOURILSKI, G. SICLET, Les biotechnologies (PUF, Paris 1983); Encyclopedia Universalis (J985), v°
Fermentation (C. LIORET), Biotechnologie et bioindustrie (Ch. MERIEUX); L'avenir des
biotechnologies, n° spécial La Recherche vol.18 (1987), n° 188; J. DE ROSNAY, La biotique, Ln:
Encyclopedia Universalis (1985), t. Les enjeux, p.616 et sv.; Commercial biotechnology. An
international analysis (Congress of the U.S., OTA, Washington D.C. 1984); Biotech 83. Proceedings of
the irUernational conférence on the commercial applications and implications of biotechnology (Online
Pub., London 1983); Biotechnology, 214 Science 987 (1981); R.A. CLOWELL, Biotechnology in the
marine sciences, 222 Science 19 (1983); E. BIURSTROM, Biotechnology, Chem. Engin. 1985, p.126 et
sv.; BMFT (Hrsg.), Biotechnologie (Umschau Verlag, Frankfurt 1978); K. DOHMEN (Hrsg.),
Biotechnologie (Vortràge auf der 74. Hauptvers. MNU, TUbingen 1983) (Metzler, Stuttgart 1983); R.A.
ZELL, Biosensoren revolutionieren die Technik: ein Stilck Leben aus dem Chip, Bild der Wissenschqft n"
4/1986, p.100 et sv.; K. POREMBA e.a., Mikrobieller Olabbau im Meer, 19 Biologie in unserer Zeit 145
(1989).
" H. RICHARD, Enzymologie et biocatalyse, in: SCRIBAN, op.cit., p.223 et sv.; Encyclopedia
Universalis (1985), v° Enzymes et enzymologie industrielle (G. GACHEUN).
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Le résultat peut être commercialisé comme tel (soit parce qu'il est déjà un produit
fini, soit parce qu'il est utile comme matière première) ou bien être intégré dans un
autre produit avant d'être vendu. Parfois, le résultat n'est pas un produit, mais un
service qui donne une valeur ajoutée à une matière première, qui peut être (mieux)
commercialisée par après.
Section 2. Les innovations en rapport avec les végétaux
et les cellules végétales
Afin de bien faire comprendre les possibilités d'innovation de procédés et de
produits dans le domaine végétal, l'on tentera de présenter les différentes formes
d'intervention humaine sur les processus naturels. La spécificité de la matière rend
malaisée une classification précise des techniques d'innovation, mais l'opposition
fondamentale semble se situer entre celles qui affectent une plante entière (ou ses
semences) et celles qui sont appliquées aux cellules végétales, ce qui correspond pour
l'essentiel à la distinction entre les techniques d'obtention traditionnelles et modernes.
Il n'y a cependant pas de séparation ou d'incompatibilité entre les différentes
techniques qui sont souvent utilisées de manière complémentaire.
§ 1. Niveau de la plante entière '^^
A.- Les techniques de traitement
L'on peut classer ici les différentes méthodes de traitements appliqués soit aux
plantes elles-mêmes, soit au milieu dans lequel elles se développent, afin de stimuler
leur croissance, d'augmenter leur rendement etc., sans intervention au niveau
génétique (par exemple procédés de culture, traitement avec des pesticides, symbiose
avec d'autres plantes ou des micro-organismes etc.).
Font partie de cette catégorie également les traitements thérapeutiques, cosmétiques
et chirurgicaux appliqués aux végétaux, de même que les procédés de diagnostic
utilisés éventuellement en cette matière.
B.- Les techniques de multiplication végétative
La multiplication végétative consiste à fragmenter certaines parties végétatives d'une
plante, lesquels fragments formeront une nouvelle plante, soit seuls, soit combinés à
un fragment d'une autre plante, ce qui permet de reproduire des plantes stériles ou
d'abréger le cycle de reproduction. Ces techniques sont:
• le bouturage, c'est-à-dire la mise en terre de rameaux, de racines, de feuilles etc.
dans le but de provoquer leur enracinement;
• le marcottage, c'est-à-dire le procédé par lequel une tige aérienne est mise en contact
avec le sol et s'y enracine avant d'être isolée de la plante-mère;
M. RIVES, L'amélioration des plantes, in; La recherche sur la génétique et l'hérédité (Seuil, Coll. Points,
Paris 1985), .p.233 et sv.; Encyclopedia Universalis (1985), v" Hybridation (Y. DEMARLY),
Multiplication végétative (R. NOZERAN); Encyclopedia Britannica (1975), v° Plant breeding; Y.
HENDRICKS, La protection des obtentions végétales, Ing.Cons. 1968, p.l04 et sv.
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• le greffage, c'est-à-dire l'opération par laquelle un bourgeon ou un rameau d'une
plante est inséré sur une plante, appelé porte-greffe, afin de s'y développer.
C.- Les techniques de sélection
La sélection proprement dite consiste à sélectionner parmi les plantes cultivées en
masse celles qui présentent les caractéristiques recherchées ou à éliminer les individus
•qui s'éloignent le plus d'un type idéal. Cette épuration continue est répétée pendant
plusieurs générations, en procédant à des tests de rendement.
La sélection généalogique consiste à rechercher une lignée pure, en isolant et en
reproduisant les plantes avec un haut degré d'homozygotie.
D.- Les techniques d'hybridation
1. Les chimères ou hybrides de greffe
Si, après un greffage, on entaille légèrement le greffon à sa base, des bourgeons
vont s'y développer, formés soit exclusivement des cellules du greffon, soit
exclusivementdes cellules du porte-greffe, soit à la fois des tissus du porte-greffe et du
greffon. Dans ce dernier cas, on obtiendra des chimères sectoriales (le rameau issu du
bourgeon portera sur une moitié des feuilles du porte-greffe et sur l'autre celles du
greffon) ou périclinales (les bourgeons donneront des rameaux composés d'un tissu
extérieur appartenant à l'un et d'un tissu intérieur appartenant à l'autre).
2. L'hybridation intraspécifîque
A partir de lignées parentales pures de plantes autogames, on croise des individus
par fécondation artificielle, et à partirde la deuxième génération (la première génération
(Fl) est homogène et composée d'individus hétérozygotes, la ségrégation mendélienne
se manifestant après autofécondation à la génération suivante), on procède à la
sélection généalogique ou en masse.
L'obtention d'hybrides dans les espèces allogames implique habituellement le
croisement de plusieurs lignées endogames sélectionnées, toutes différentes les unes
des autres, mais pures et très homogènes, obtenues par autofécondations successives
pendant plusieurs générations.
Chez les plantes allogames, tout individuest un hybride, de sorte que beaucoup de
ses gènes sont hétérozygotes. L'instauration de l'homozygotie par autofécondation
artificielle s'accompagne de l'effet d'«inbreeding» ou d'endogamie: les descendants
sont beaucoup moins vigoureux, moins productifs que la plante-mère. Les lignées
obtenues sont pures, mais de faible vigueur, inutilisables directement comme variété. A
ce phénomène de dépression provoquée par la consanguinité s'oppose l'effet inverse,
l'hétérosis: si l'on croise deux lignées endogames, les descendants hybrides ont une
vigueur brusquement rétablie. On utilise dès lors cette technique pour produire des
variétés de génération Fl uniquement, dontles semences doivent être rachetées chaque
annéeparcequ'elles ne se prêtent guère à la reproduction (celavaut également pour les
plantes autogames croisées artificiellement).
Il existe plusieurs types d'hybrides: si l'on croise deux lignées endogames
homozygotes (AXB), la Fl est un hybride simple; en croisant deux hybrides simples
(AXB et CXD), on obtient un hybride double; pour obtenir un hybride trois voies, on
croise un hybride Fl(AXB) et une lignée endogame (C).
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3. Le rétrocToisement
Cette méthode permet, pour les plantes autogames, d'adjoindre à une variété désirée
(A) un ou plusieurs caractères d'une autre variété sans intérêt du point de vue de la
culture (B): on croise A et B, et les hybrides AB sont recroisés avec le parent A et
reproduits par autofécondation afin d'obtenir la stabilité des caractères.
4. L'hybridation interspécifique
Cette technique relativement rare consiste à croiser des plantes d'espèces
différentes.
E.- Les mutations artificielles
En appliquant des agents mutagènes (substances chimiques ou naturelles, radiations
ionisantes, etc.) à des graines, de jeunes bourgeons, des grains de pollen ou même des
plantes entières, on peut obtenir des variations génétiques héréditaires par voie sexuée
ou transmissibles par multiplication végétative. Des variants génétiques surgissent
d'ailleurs spontanément dans la nature.
F." L'utilisation de plantes'^
Depuis toujours, les plantes constituent un objet utile à l'exploitation humaine. Les
plantes et parties de plantes, graines et fruits, servent d'abord à l'alimentation humaine
et animale. Les plantes ornementales et les fleurs servent à l'agrément. D'autres
végétaux (par exemple les arbres) sont utilisés comme matériaux de construction ou de
fabrication après traitement ou transformation.
On peut en outre extraire des plantes (médicinales) de nombreux produits et
substancesde valeur (métabolites primaireset secondaires), utilisables comme matières
premières industrielles, substances pharmaceutiques, etc.
M.F. BALANDRIN e.a., Natural plant chemicals: sources of industrial and médicinal materials, 228
Science 1154 (1985); Encyclopedia Universalis (1985) , v" Plantes (D. LAVERGNE), Végétal - les
plantes et l'homme (R. PORTERES).
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§ 2. Niveau cellulaire^'*
A.- Introduction
Les mécanismes de reproduction et de sélection peuvent être perturbés par une série
de facteurs qui sont autant de limitesaux possibilités du système. Ces facteurs peuvent
d'abord être inhérents au mode de reproduction
• par l'empêchement de la fécondation, dû à l'existence de barrières variétales,
d'incompatibilité pollinique etc.;
• par l'avortement de l'embryon; entre autre dans les cas d'espèces voisines ou de
variations dans les degrés de ploïdie, on assiste fréquemment à la réalisation de la
fécondation suivie de l'avortement systématique de l'embryon en formation;
• par la dégénérescence de la plantule. Dans ces cas, l'embryon évolue jusqu'à
maturité, mais la plante qui en est issue ne peut se développer suite à des anomalies
phénotypiques;
• par la non-formation d'organes reproducteurs actifs. Une plante normale peut, au
moment du développement de ses organes reproducteurs, ne pas être en mesure
d'assurer une évolution complète de ceux-ci, soit au niveau mâle (mâle-stérile), soit
au niveau femelle, soit aux deux niveaux.
D'autres facteurs de perturbation sont inhérents à la technique de sélection
• par l'impossibilité de créer une lignée parentale; le maintien d'un génotype n'est
possible que si la reproduction par laquelleil doit passer est de type allogamestrict
ou s'il s'agit d'un génotype stérile dont on ne possède pas le système génétique de
maintien;
• par l'efficacité faible du système d'essais; si la plante est très sensible aux
conditions dans lesquelles elle se développe, il est difficile de déterminer, pourcette
plante, le rôle respectif pris dans son expression par le phénotype et par
l'environnement.
E. CEULEMANS, La culture de cellules végétales. Techniques, utilisations et problèmes spécifiques, in;
Bio-Indus (Congrès International, Liège 25-27 novembre 1986); Encyclopedia Universalis (1985), v°
Phytogénétique (Y. DEMARLY); X, The application of genetics to plants, in: Impacts of applied
genetics. Micro-oranisms, plants and animais (Congress of the U.S., OTA, Washington D.C. 1984),
chap.8; R.H. LAWRENCE, Les bases scientifiques du génie génétique: techniques actuelles et perspectives
d'avenir, in: Génie génétique et amélioration des plantes (Compte rendu du symposium tenu à l'occasion
de la 16ième session ordinairedu Conseil de l'UPOV 1982) (UPOV, Genève 1983), p.l3 et sv.; M. RIVES,
Apports des techniques nouvelles à l'amélioration des plantes, ibidem, p.51 et sv.; M. ROUSSET, Les
blés hybrides sortent du laboratoire, La Recherche vol.17 (1986), p.86 et sv.; G. DUCRIEUX, M.
ROSSIGNOL, La pomme de terre, La Recherche voI.17 (1986), p.192 et sv.; C. MARTIN, Les cultures de
plantes en éprouvette, La Recherche vol.18 (1987), p.l362 et sv.; J. TEMPE, L SCHELL, La
manipulation génétique des plantes, in: L'avenir des biotechnologies, n° spécial La recherche vol.18
(1987), p.696 et sv.; D. HESS, Neue Môglichkeiten der Pflanzengenetik: Pflanzenzuchtung im
Reagenzglas, in: W. KLENGMCLLER (Hrsg.), Genforschung im Widerstreit (Wiss. Verlagsges., Stuttgart
1980), p.55 et sv.; R. BISCHOFF, Die Kartoffelmacher, Bild der Wissenschaft n° 3/1987, p.46 et sv.; A.
CAPLAN, Introduction of genetic material into plant cells, 222 Science 815 (1983); C. TUDGE, The
future of crops, New Scientist 1985, p.54 et sv.; D.A. EVANS, W.R. SHARP, Applications of somaclonal
variation, 4 Bio/Technology 528 (1986); J.L. MARX, Rice plants regenerated from protoplasts, 235
Science 31 (1985); C.A. RHODES e.a.. Plant régénération from protoplasts isolated from embryogenic
maize cultures, 6 Bio/Technology 56 (1988); I.K. VASIL, Progress in the régénération and genetic
manipulation of crops, 6 Bio/Technology 397 (1988); L. ROBERTS, Genetic engineers build a better
tomato, 241 Science 1290 (1988); Ch.S. GASSER, R.T. FRALEY, Genetically engineered plants for crop
improvement, 244 Science 1293 (1989); J. POTRYKUS, Gene transfer to cereals: an assessment, 7
Tibtech 269 (1989).
^5 CEULEMANS, loc.cit.
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Les techniques de cultures in vitro peuvent, dans plusieurs de ces cas, apporter des
solutions permettant la levée ou le recul de ces limites.
L'intérêt particulier des cultures de cellules végétales et de tissus végétaux découle
et dépenddu caractère totipotent des cellules végétales (voy. le chapitre 1er), qui permet
de régénérer du matériel végétal entier à partir d'un cal (c'est-à-dire un amas cellulaire
indifférencié en état de prolifération intense) selon deux méthodes: d'une part
l'embryogenèse, c'est-à-dire la formation d'embryons somatiques de structure et de
développement identiques à ceux de l'embryon d'une graine; d'autre part
l'organogenèse, c'est-à-dire l'obtention de pousses (et puis de plantes) par la
production de tissus feuillés et racinaires.
Cette régénération, comme toutes les techniques de culture in vitro, exige des
milieux de culture appropriés spécifiques, et elleest complétée par des techniques de
sélection. Ces aspects peuvent évidemment aussi donner lieu à des innovations.
B.- Les manipulations sans modification génétique^^
1. Clonage in vitro
D s'agit d'une multiplication conforme (asexuée) des explants en nombre infini. La
disponibilité d'un grand nombre d'exemplaires de l'individu à tester permet d'accélérer
le processus de sélection, d'optimaliser les essais de comportement dans des
conditions externes diverses pour vérifier leur effet sur le génotype, de maintenir
intégralement la lignée parentale en l'absence de tout croisement et d'hybrides
intéressants, ainsi qu'une production importante et continue à des fins commerciales.
Cette méthode est aussi utilisée pour assainir des plantes infectées de virus.
2. Fertilisation in vitro
Celle-ci permet d'éviter les barrières naturelles à la fécondation.
3. Culture d'embryons
Cette technique est utilisée dès qu'une limite naturelle existe au développement de
l'embryon, comme par exemple le temps nécessaire à la maturation de la graine: on
évite des phénomènes d'inhibition ou de dormance en mettant l'embryon en culture et
en le forçant à se développerdirectement en une plantule normale.
Elle s'applique aussi en cas d'avortement systématique de l'embryon en formation,
ce qui se passe par exemple lorsque des espècesvoisines sont capables de se féconder
mais l'embryon produit n'est normalement pas viable.
4. Culture d'anthères et d'ovules
La mise en culture de cellules reproductrices mâles ou femelles permet d'obtenir à
l'état parfait la fixité des caractéristiques génétiques qui ne peut être atteinte au niveau
des plantes que par un travail d'autofécondation et de triage des caractères désirés
stables pendant plusieurs cycles de reproduction. Ces cellules ne contiennent en effet
qu'un jeu de chromosomes, et si on parvient à le doubler (naturellement ou
artificiellement), la plantule formée possédera dans ses cellules les deux constituants
affectés à l'expression d'un caractère, mais à l'état rigoureusement identique
(dihaploïde), de sorte que l'ensemble des caractères (et non seulement certains) sont
parfaitement fixés.
Voy. la note (14).
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C." Les techniques de mcxlification génétique
1. Polyploïdie
n arrive dans certaines parties de la plante, dans des conditions particulières (culture
in vitro, par exemple) ou après traitement avec des alcoloïdes que, lors de la division
cellulaire, les chromosomes, une fois doublés, restent dans un même noyau qui
possède alors un nombre doublé de chromosomes (tétraploïdie). Différents degrés de
polyploïdie peuvent ainsi être obtenus, ce qui permet de modifier la dimension des
cellules, leur teneur en eau, le nombre de ramifications, le maintien de la vigueur
hybride au cours des multiplications, etc.
2. Variation somaclonale et pression de sélection
L'apparition d'une variabilité génétique dans les cultures in vitro (variation
somaclonale) doit normalement être évitée. Elle peut cependant être exploitée et
favorisée (par traitement avec des agents mutagènes) pour arriver à une plus grande
variabilité du génotype, qui permet de sélectionner les variants intéressants. La
technique est également utilisable dans le cas de recherches de résistance à des
pesticides etc. en introduisant dans la culture l'agent de sélection, de sorte que seules
les cellules résistantes survivent.
3. Fusion de protoplastes
La cellule végétale possède autour de la membrane cytoplasmique une paroi rigide
qui peut être enlevée par des traitements spécifiques de sorte qu'on est en présence
d'une cellule (somatique) «nue» appelée protoplaste. En fusionnant les protoplastes,
on peut créer des espèces nouvelles en évitant les contraintes des processus sexuels.
Cette technique permet
• de créer des hybrides interspécifiques (par exemple la «pomate»);
• de créer des cybrides, c'est-à-dire des hybrides limités aux caractéristiques
dépendantes du cytoplasme et des organites lorsqu'on élimine le noyau d'une des
ceUules;
• de créer des hybrides particuliers lorsqu'une partie des structures génétiques d'une
cellule est détruite (par exemple par irradiation);
• de doubler le niveau de la ploïdie (voy. ci-avant).
4. Insertion d'ADN
Des micro-injections permettent d'introduire de l'ADN inséré ou non dans un
vecteur.
5. ADN recombinant
La technique de base pour l'obtention de «plantes transgéniques» est la même que
celle utilisée pour la manipulation de micro-organismes, mais elle est plus difficile à
mettre en œuvre à cause de la complexité plus grande des cellules végétales et des
problèmes de trouver des vecteurs adéquats. On utilise actuellement surtout le plasmide
Ti de VAgrobacterium tumefaciens, une bactérie qui cause un cancer (galledu collet -
crown gil) chez les plantes cultivées. On enlève les gènes tumoraux du plasmide eton
insère le gène intéressant dans la partie T-DNA du plasmide qui est transférée à la
plante.
17 Voy. la note (14).
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Cette technique est restreinte aux plantesappartenant à la classe des dicotylédones
(par exemple le tabac, le tournesol, la pomme de terre). Certaines plantes de la classe
des monocotylédones (dont font partie les céréales) peuvent être transformées par
introduction (électroporation) d'ADN dans desprotoplastes qui sontensuite régénérées
en plantes entières.
Toutes les techniques mentionnées peuvent évidemment être combinées entre elles
et avec les techniques traditionnelles.
D." L'utilisationde cellules végétaleset de tissus végétaux^®
Les cultures de cellules peuvent aussi être utiliséespour la production de substances
naturelles intéressantes (notamment des métabolites secondaires) dans différents
domaines (par exemple en matière pharmaceutique). La production en bioréacteur
présente des avantages par rapport à l'extraction traditionnelle (par exemple plus
grande production de métabolites que la plante entière, parfois métabolites originaux,
absents de la plante-mère etc.); mais elle présente aussi de nombreuses faiblesses (par
exemple croissance et division lente, forte densité et caractère collant des cellules,
caractère très souvent non excrétable du métabolite par rapport aux techniques
similaires utilisant des micro-organismes).
Ces cellules et les enzymes qu'on en a extraites peuvent également être utilisées
comme bio-transformateurs.
Ce domaine est encore peu développé et exige une meilleure connaissance du
comportement des cellules en culture et des espèces potentiellement intéressantes (par
exemple, parfois les substances produites par des cellules sont différentes de celles
extraites de la plante entière).
Enfin, l'utilisation peut consister en la régénération de plantes et l'utilisation de
celles-ci (voy. ci-avant).
Section 3. Les innovations en rapport avec les animaux
et les cellules animales
La classification des différentes types d'intervention humaine sur la matière vivante
en ce domaine peut se faire selon différents critères. On a choisi celle du genre
d'intervention (technique), normalement lié à la finalité poursuivie et à l'importance des
conséquences de ces actes, mais des subdivisions doivent parfois être intr(^uites entre
organisme entier développé et ovule ou embryon, et entre cellules somatiques et
cellules germinales.
BALANDRIN, loc.cit.; CEULEMANS, loc.cit.\ M.W. ZENK; Pflanzliche Zellkulturen in der
Arzneimittelforschung, Naturwissenschaften 69 (1982), p.534 et sv.; M.W. FOWLER, Plant cell naturai
products, in: Biotech 83, op.cit., p.307 et sv.; V. PETIARD, A. BRIAUD-FONTANET, U culture de
cellules végétales, in: L'avenir des biotechnologies, n° spécial La Recherche vol.18 (1987), p.602 et sv.;
J. RAJNCHAPEL-MESSAI, Cellules végétales en quête demétabolites, £io/utur juillet-août 1988, p.23 et
sv.; P. PETIT, Cellules végétales en bioréacteurs: pendant les travaux, les recherches continuent. Biofutur
novembre 1988, p.45 et sv.
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A." Les techniques de traitement
Différents traitements sans modification génétique peuvent être appliqués aux
animaux laissés «intacts», comme par exemple l'administration de substances
chimiques (des hormones de croissance, des médicaments, etc.), l'application de
moyens physiques (dont notamment les radiations, qui peuvent cependant aussi
modifier le génome) ou l'utilisation d'unrégime alimentaire, avec des butsdifférents,
parexemple: favoriser lacroissance, le rendement oul'apparence extérieure; prévenir,
dépister, soigner (et guérir) des maladies, etc.
Ces mêmes buts peuvent être poursuivis par des interventions chirurgicales sur le
corps animal, qui permettent d'enlever ou de transplanter des parties du corps (cellules,
tissus, organes). Par la microchirurgie, on peut également intervenir sur des
embryons.
Toutes sortes de traitements peuvent également être appliqués aux cellules animales,
, mais il s'agit alors généralement de techniques liées à ou constituant des procédés de
modification génétique ou d'utilisation (voy. infra).
B." Le croisement et la sélection'^
1. Croisement
Il existe différentes méthodes pour influencer le caractère homo- ou hétérozygote
des animaux, et pour arriver à des races ou lignées pures, ou à un échange de
caractères par des croisements sur la base de l'hérédité mendélienne. Les principes sont
les mêmes qu'en matière végétale.
2. Sélection
La sélection s'effectue sur la base de la (des) caractéristique(s) recherchée(s) et de
son (leur) caractère héréditaire, le pedigree des animaux etc.
Dans l'établissement des généalogies et le choix d'animaux intéressants, on se sert
aujourd'hui d'une technique d'identification et de comparaison de gènes basée sur le
polymorphisme de longueur des fragments de restriction^^ (sur cette technique voy. le
§ 2, A).
Etant donné que ces procédés demandent un certain temps à cause du cycle de
reproduction assez long des animaux, et ne peuvent s'effectuer que sur un nombre
limité d'animaux, on a développé des techniques dereproduction qui permettent une
accélération et une augmentation quantitative du processus, qui doiventt dès lors
aboutir plus rapidement à une amélioration des races.
^Ce faisant, on reste toujours à l'intérieur des limites fixées par les potentialités
génétiques des individus etde l'espèce, que l'on tente actuellement de dépasser par des
manipulations génétiques.
Encyclopedia Britannica (1975), v° Animal breeding (I.J.).
J.S. BECKMAN, M. SOLLER, Molecular markers in the genetic improvement of faim animais, 5
Bio/Technology 753 (1987); G. GUERIN, Polymorphisme de l'ADN: applications en sélection. Biofutur
juin 1988, p.14 et sv..
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C.- Les techniques de reproduction sans modification génétique^i
1. Insémination artificielle
n existe différentes méthodes de récolte du sperme, qui peut être conservépendant
une période indéfinie et réutilisé dans un état dilué. La technique permet donc d'utiliser
au maximum les propriétés procréatrices fécondantes d'un mâle de qualité en vue d'une
amélioration rapide de l'élevage, et secondairement d'éviter certains cas de stérilité et la
transmission de certaines maladies infectieuses par rapprochement sexuel.
2. Synchronisation de l'œstrus
La synchronisation du cycle sexuel de la femelle par l'administration de produits
(contenant par exemple la progestérone ou la prostaglandine) contribue à rendre plus
efficace l'insémination artificielleet à maîtrisermieux le cycle de reproduction.
3. Superovulation
La méthode consiste à prélever 7 à 8 jours après l'insémination sur une femelle (par
exemple une vache) donneuse d'excellent potentiel génétique, soumise à une
superovulation, plusieurs embryons qui sont ensuite introduits dans les cornes utérines
de vaches préalablement synchronisées avec la femelle donneuse. Un traitement
hormonal particulier permet de provoquer de 1 à 40 ovulations chez la vache donneuse,
et lors de cet œstrus superovulatoire on pratiquedes inséminationsartificielles.
4. Collecte, conservation et transfert d'embryons
Les embryons peuvent être collectés et transférés par différentes méthodes
chirurgicales et non chirurgicales. Par ailleurs, il existe différentes techniques de
conservation (par exemple la congélation), mais celles-ci ne permettentpas encoreune
conservation sûre à long terme.
5. Autres techniques
L'induction de la panurition, de la lactation et l'interruption de gestation sont
obtenus par le traitement au moyen de produits spécifiques. La stérilisation peut être
21 Encyciopedia Universalis (1985), v° Reproduction (J.P. VAISSAIRE), Embryologie animale (J.
SALAUN); F. KELLY, Les manipulations génétiques d'embryons, La Recherche vol.l3 (1982), p.832 et
sv.; J. BARRA, J.P. RENARD, Superflu, le spermatozoïde ?, La Recherche vol.l7 (1986), p.264 et sv.;
M. BARRERE, L'affaire Illmensee: fraude ou pas fraude ?, La Recherche vol.15 (1984), p.861 et sv.; J.M.
DEBRY, Les banques d'ovules: une réalité prochaine ?, Bulletin Athéna n°38À988, p. 15 et sv.; M.A.
DRIANCOURT, A. CARATY, L'immunisation, nouvelle voie de contrôle de la fertilité et de la fécondité.
Biofutur juin 1988, p.25 et sv.; C. COTINOT e.a., Le sexage des embryons: vers une modification du sex
ratio ?, Biofutur juin 1988, p.33 et sv.; Y. HEYMAN, C. VINCENT, Transplantation: les embryons qui
vierment du froid. Biofutur juin 1988, p.38 et sv.; M. THIBIER, Le développement du transfer
embryonnaire. Biofutur juin 1988, p.l09 et sv.; R.J. MAPLETAFT, Embryo transfer technology for the
enhancement of animal reproduction, 2 BiolTechnology 149 (1984); A. GLEW, In vitro fertilisation in
breeding animais, Biofutur juin 1988, p.30 et sv.; Impacts of applied genetics. Micro-organisms, plants
and animais (Congress of the U.S., OTA, Washington D.C. 1984), chap.9; G.E. SEIDEL, Superovulation
and embryo transfer in cattle, 211 Science 351 (1981); K. ILLMENSEE, P.C. HOPPE, Nuclear
transplantation in Mus musculus: developmental potential of nuclei from preimplantation embryos, Cell
vol.23 (1981), p.9 et sv.; K. ILLMENSEE, Ist Klonen beim Menschen prinzipiell moglich ?, Umschau 78
(1978), p.523 et sv.; J. HAHN, Stand und Môglichkeiten der Germianipulation bei Sàugetieren -
Môglichkeiten und Befurchningen, in: W. KLINGMOLLER (Hrsg.), Genforschung im Widerstreit (Wiss.
Verlagsges., Stuttgart 1980), p.41 et sv.; B. KOBBE, Embryotransfer: Kâlber nach Katalog, Bild der
Wissenschaft n° 4/1986, p.22; H. KRÂUSSLICH, Neue Entwicklungen auf dem Gebietder Tierzucht und
deren wirtschaftliche Bedeutung, GRUR In:. 1987, p.340 et sv.
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soit chirurgicale (castration, vasectoniie etc.), soit médicale (utilisation de certains
produits chez les femelles carnivores).
6. Modifications du sex-ratio
Le sex-ratio représente le rapport du nombre de naissances d'animaux du sexe mâle
au nombre total de naissances. Différentes méthodes (traitement du sperme,
calcithérapie, alimentation etc.) ont été essayées, mais aucune ne semble donner une
déviation systématique du sex-ratio. Remarquons cependant que la détçrmination du
sexe est possible très tôt chez l'embryon et que sur la base de cette constatation on peut
décider d'interrompre la gestation.
7. Maturation ovocytaire
L'ovaire des mammifères possède un important stock d'ovocytes dont seule une
faible proportion évoluera jusqu'à la maturation et à l'ovulation. La technique vise à
réaliser une maturation extrafolliculaire pour disposer d'un grand nombre d'ovocytes.
8. Fécondation in vitro
Cette technique consiste à féconder des ovocytes mûrs in vitro avant le transfert
dans les oviductes de femelles receveuses.
9. Clonage et jumeaux monozygotes
Le clonage consiste à développer, à partir d'une cellule diploïde, une progéniture
dont les individus sont rigoureusement identiques génétiquement entre eux et à la
cellule-mère ou à l'organisme-mère.
On implante des noyaux de cellules embryonnaires somatiques d'un animal
intéressant dans un ovule fécondé, mais énucléé, d'un autre animal de la même race et
on transfère ces œufs dans l'utérus d'une mère porteuse, ce qui permet d'obtenir des
animaux génétiquement identiques aux embryons donneurs de noyaux (cette technique
a seulement été réalisée à propos de xénopes).
Une autre technique de clonage est également utilisée pour l'obtention de jumeaux
monozygotes (vrais jumeaux issus du dédoublement d'un même œuf): on sectionne en
deux (ou plusieurs) parties égales l'embryon précoce et on les retransplante dans
l'utérus de femelles receveuses (réalisé par exemple pour les veaux).
10. Descendants homozygotes
En éliminant par microchirurgie le pronucléus mâle juste avant la fusion des noyaux
lors de la fécondation, on obtient un embryon haploïde qui se développe seulement
jusqu'à l'état de blastocyste. Mais par incubation avec une substance particulière, on
est parvenu à une diploïdisation et à la naissance de descendants homozygotes
(femelles) (ce qui constitue aussi une forme de clonage).
11. Parthénogenèse
C'est le développement d'un ovule sans fécondation, ce qui doit nécessairement
fournir des individus femelles. Aucun mammifère n'a encore été produit par
parthénogenèse, mais seulement des embryons parthénogénétiques.
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D." Les manipulations génétiques
1. Chimères22
On appelle chimère un organisme composé de deux variétés de cellules ayant des
origines génétiques différentes, c'est-à-dire provenant de deux zygotes différentes. On
a pu obtenir des chimères de souris et des chimères chèvre-mouton.
2. Insertion d'ADN - ADN recombinant^
L'insertion d'ADN étranger dans le noyau d'un œuf fécondé ou dans un des
pronucléi des cellules sexuelles peut, s'il parvient à s'y exprimer, conduire à la création
d'animaux transgéniques. Ainsi, on a réussi à insérer par micro-injection plusieurs
plasmides porteurs d'un gène d'hormone de croissance dans le pronucléus mâle d'une
souris, ce qui a conduit à une souris «géante» '^^ . On est également parvenu à insérer et
à exprimer correctementun gène étranger dans les œufs de la mouche drosophile afin
d'y corriger un défaut héréditaire, en utilisant comme vecteur un des éléments mobiles
(transposons) du chromosome^^.
L'insertion d'ADN étranger dans des embryons (même précoces) peut conduire à
des animaux mosaïques, où certaines cellules possèdent l'ADN étranger, d'autres pas.
Chez les vertébrés inférieurs (amphibiens, poissons), certains succès ont été réalisés
par injection d'ADN dans le cytoplasme des œufs.
Les résultats de l'insertion d'ADN ne sont cependant pas garantis et plus difficiles,
mais non impossibles, à réaliser avec des animaux plus grands, du moins au stade
actuel. On essaye en tout cas, par cette méthode, de rendre les animaux résistants à des
infections, à provoquer la production de vitamines etc.2<5
L'insertion de gènes étrangers dans des cellules somatiques (à des fins
thérapeutiques) à déjà été réalisée avec succès (c'est-à-dire expression du gène) chez
des animaux (par exemple des souris, des ânes), mais la technique n'est pas encore au
point pour obtenir des résultats garantis^"'. Le transfert d'ADN est effectué par des
C.B. FEHILLY, Interspecific chimaerism between sheep and goat, 307 Nature 634 (1984).
Voy. en général par exemple A. SCOTT, The reconstruction of animais and plants, New Scientist 1982,
p.562 et sv,; R.E. HAMMER e.a.. Production of transgenic rabbits, sheep and pigs by microinjection,
315 Nature 680 (1985); R.H. LOVELL-BADGE, Transgenic animais. New advances in the field, 315
Nature 628 (1985); K. RADTKE, D. LAGANIS, Altering the genetic makeup of animais, 4
Bio/Technology 14 (1986); N. MACLEAN, D. PENMAN, Z. ZHU, Introduction of novel genes into fish,
5 Bio/Technology 257 (1987); P.D. ROBBINS, Advances in gene transfer and gene therapy, 6 Tibtech 80
(1988); V.G. PURSEL e.a., Genetic engineering of livestock, 244 Science 1281 (1989). Chancen und
Risiken der Gentechnologie (Bericht der Enquete-Kommission des Dt. Bundestages, Bonn 1987), p.84 et
sv., 179 et sv.; Ch. VINCENT, B. DODET, Les animaux transgéniques. Biofutur avril 1987, p.21 et sv.;
M.L. HOUDEBENE, Les animaux transgéniques, in: L'avenir des biotechnologies, n° spécial La Recherche
vol.18 (1987), p.684 et sv.; C. TASTEMAIN, Des greffes de gènes pour guérir des souris stériles, La
Racherche vol.l8 (1987), p.391 et sv.; J.M. ELSEN, Génie génétique: le point de vue du sélectionneur.
Biofutur imn 1988, p.l7 et sv.; H. THERRE, Les animaux transgéniques: une espèce en voie d'apparition.
Biofutur mars 1989, p.60 et sv.
R.D. PALMITER e.a., Dramatic growth of mice ... , 300 Nature 611 (1980) et 222 Science 809 (1983).
^ F. IBARRONDO, Des greffes de gènes réussis, in; La recherche sur la génétique ..., op.cit., p.217 etsv.
^ A.L. EDINGHAUS, Geniiberstragung soll Schweine schiltzen, Bild der Wissenschaft n° 10/ 1986, p.l5 et
sv.; J.P. SIMONS, Gene transfer into sheep, 6 Bio/Technology 179 (1988).
W.F. ANDERSEN, Prospects for human gene therapy, 226Science 401 (1984); J.L. MARX, Gene therapy
- so near and yet so far away, 232 Science 824 (1986); GASSEN, MARTIN, BERTRAM, op.cit., p.l79 et
sv., 317 et sv.; W.F. ANDERSEN, Le traitement des maladies génétiques, La Recherche vol.l7 (1986),
p.458 et sv.; M. BLANC, L'irrésistible ascension de la thérapeutique génétique, La Recherche vol. 18
(1987), p.ll2 et sv.
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moyens physiques (micro-injection, courant électrique), des moyens chimiques, la
fusion cellulaire ou des vecteurs (rétrovirus).
3. Polyploïdie28
Comme pour les plantes, on a réussi à provoquer une polyploïdie chez certains
animaux (par exemple les truites, les huîtres), ce qui augmente leur taille, mais les rend
stériles.
4. Hybridomes29
Les hybridomes sont des cellules hybrides résultant de la fusion de cellules
prélevées sur la rate d'un animal (lymphocytes) avec des cellules cancéreuses
immortelles et à reproduction rapide (myélomes). Cette technique est utilisée pour la
production d'anticorps monoclonaux; on inocule d'abord l'animal avec des antigènes
de sorte que normalement chaque lymphocyte produit un anticorps spécifique. Cela ne
fournit cependant qu'un antisérum polyclonal tant que les lymphocytes ne peuvent pas
être maintenues en culture. Ce résultat est atteint par la fusion avec un myélome
immortel, et comme cela ne lui enlève pas sa capacité de produire des anticorps
spécifiques, on peut sélectionner les hybridomes selon les anticorps produits et les
multiplier (cloner).
Les différentes techniques peuvent évidemment être combinées: par exemple la
superovulation, l'insémination artificielle, l'obtention de jumeaux homozygotes, et le
transfert d'embryons etc.
Les connaissances scientifiques en cette matière sont encore en pleine évolution de
sorte qu'on peut s'attendre à d'importants développements. Selon un auteur, «un jour
viendra sans doute où, grâce aux progrès de la biologie moléculaire, un gène pourra
être inséré dans le génome d'un mammifère et s'exprimera au moment voulu dans le
tissu convenable. Une autre génétique sera née. Elle ne procédera plus seulementpar
réassociation de gènes pourfaire chaquefois du «différent»; demain, elle procédera par
addition pourfaire du «nouveau»'^ ^».
E." L'utilisation d'animaux^'
Les animaux peuvent être utilisés pour
• rendre un service (par exemple le cheval de course, le chien de chasse, le pigeon
voyageur, la souris de laboratoire, etc.),
• fabriquer des produits (par exemple des œufs, du lait, de la laine, etc.),
• servir eux-mêmes de produits avec ou sans transformation (viande, cuir, plumes,
dents d'ivoire, parfums, engrais, etc.).
28 D. CHOURROUT, B. CHEVASSUS, R. GUYONNOUD, L'amélioration génétique des poissons, La
Recherche, vol.l7 (1986), p.l028 et sv.
2' G. KOHLER, C. MILSTEIN, Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined
specificity, 256 Nature 495 (1975); D.J. ZACK, Monoclonal antibodies, Banbury Report 10: Patenting
of life forms (Cold Spring Harbor Laboratory 1982), p.15 et sv.; M. LIPINSKI, L. HERZENBERG, Les
hybridomes et leurs applications, La Recherche vol.12 (1981), p.952 et sv.
/J.L. GUENET, La génétique de la souris, in: La recherche sur la génétique .... op.cit., p.l89 et sv.(215).
Encyclopedia Universalis (1985), v° Animal (Règne) - L'homme et l'animal (S. BAHUCHET, Elevage (A.
FEL); H. THERRE, Les animaux transgéniques: une espèce en voie d'apparition. Biofutur mars 1989, p.60
et sv.
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Ils sont souvent même utilisés à plusieurs des fins indiquées, et dans l'ensemble,
leur utilisation se fait de manière de plus en plus industrielle, mécanisée et en grandes
quantités.
F." L'utilisation de cellules animales^^
Des cultures de cellules animales sont utilisées pour la production de substances
complexes synthétisées uniquement, ou de meilleure manière, par des cellules
d'organismes supérieurs, qui présentent en outre l'avantage de libérer le produit
synthétisé (par exemple vaccins viraux, anticorps, immunorégulateurs, enzymes etc.) à
l'extérieur de la cellule, ce qui facilite la concentration et la purification.
On fait appel à des cellules diverses, des cellules différenciées ou des cellules
d'embryons non différenciées (les cellules «adultes» «meurent» après un certain
nombre de divisions cellulaires), des cellules normales ou cancéreuses (qui ont
l'avantage de se multiplier indéfiniment), des hybrides cellulaires (comme les
hybridomes) ou descellules de lignées continues dont le génome a pu êtremodifié par
l'insertion de gènes étrangers.
Rappelons que des gènes de celluleseucaryotesanimalespeuvent être transféréeset
exprimées dans des cellules procaiyotes (voy. supra: micro-organismes), ce qui peut
faciliter la production de substances recherchées.
L. FABRY, E. DHONDT, M. DUCHENE, A. BAJOIT, J.STEPHENNE, Principe et^plications de laculture
de cellules animales, in: Bio-Indus (Congrès International, Liège, 25-27 novembre 1986); K. LOBKE, I.
BÛTTCHER, Môglichkeiten und Grenzen der Sâugetierzellkultur in der Biotechnologie, in:
Biotechnologie, op.cit., p.ll6 et sv.; R.E SPIER, Opportunities for animal cell biotechnology, Biotech
83, op.cit., p.317 et sv.; A. MIZRAHI, Biologicds from animal cells in culture, 4 Bio/Technology 123
(1986); M. RATAFIA, Mammalian cell culture: worldwide activities and markets, 5 Bio/Technology 692
(1987).
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Chapitre III
FORMES ET SOURCES DE PROTECTION
Section 1. Introduction
Parmi les titres de propriété industrielle aptes à fournir une certaine protection aux
innovations biologiques, on n'examinera dans la suite que ceux qui protègent
directement et spécifiquement les innovations décrites au chapitre précédent, à savoir
les brevets d'invention ainsi que les formes de protection spécifiques à la matière
vivante qui en ont été dérivés, c'est-à-dire les brevets de plantes et les droits ou
certificats d'obtention végétale. Le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur
seront pris en compte de façon sélective dans la dernièrepartie.
On ne tiendra donc pas compte, sinon de manière incidente, de la protection au
moyen de signes distinctifs (marques, dénominations, appellations d'origine, etc.) ni
des techniques de protection par la voie du secret ou de la répression de la concurrence
déloyale. On exclura également de l'analyse toutes les formes de réglementations
publiques, même si celles-ci peuvent avoir des effets protecteurs (sinon
protectionnistes) non négligeables^.
Comme le choix des sources juridiques concrètes dépend de la méthode de travail
.utilisée, on apportera au préalableles précisions nécessaires à ce sujet.
Section 2. Méthode
§ 1. Justificationd'une approche comparative
La rareté de textes légaux spécifiques et la quasi-inexistence de jurisprudenceet de
doctrine concernant la protection des innovations biologiques en Belgique incite
spontanément à porter le regard au-delà des frontières nationales. Mais plus
fondamentalement, une approche comparative globale, tant spatiale que temporelle,
s'impose pour d'autres raisons dans le cadre de la présente étude.
' On examinera cependant l'impact des réglementations sur la question de la brevetabilité de certaines
umovations biologiques; voy. le chapitre IV, section 3 de la deuxièmè partie et le chapitre ni de la
quatrième partie.
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En premier lieu, sous l'influence de la Convention sur la délivrance de brevets
européens2 et de la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales^, des textes identiques ou similaires sont actuellement en vigueur dans la
plupart des pays européens, dont la Belgique. L'examen de la situation juridique
découlant de l'application de ces textes dans les autres pays est non seulement
instructive pour chacun des pays concernés, mais aussi souhaitable compte tenu de la
forte interdépendance internationale et la vocation à une harmonisation et même une
uniformisation européenne des droits de propriété intellectuelle.
Ensuite, une approche comparative permet de relativiser des solutions existant à un
moment et dans un pays donnés grâce aux divergences de droit et de fait qu'elle fait
apparaître. Ces dernières se sont amoindries au fil du temps non seulement entre les
pays européens, mais entre tous les pays occidentaux; elles subsistent cependant dans
des points de détail aussi bien en droit des brevets qu'au sein du système UPOV, soit
dans la législation, soit dans la jurisprudence.
La méthode comparative s'impose également à cause de la très forte
interdépendance internationale sur le plan économique, et de l'influence que la situation
juridique dans un pays économiquement important exerce sur les solutions adoptées
dans les pays concurrents.
Enfin, cette approche comparative permet de procéder à une analyse critique de la
situation actuelle en Belgique et en Europe et d'envisager la problématique de lege
ferenda: les expériences passées et contemporaines d'autres pays peuvent inspirer des
réformes législatives, soit directement par une simple transposition, soit indirectement
par la révélation d'éléments constants et variables qui peuvent guider une création
autonome.
§ 2. Contenu
Le recours au droit comparé et à l'histoire du droit témoigne du mode d'approche
d'un problème plutôt que de la structure de l'exposé qui va suivre. On ne procédera en
effet pas à une description systématique de la situation présente et passée dans tous les
pays examinés, mais à une étude comparative synthétisant les traits communs et
divergents de la protection dans ces pays, à partir d'une structure qui se veut (atant que
possible) indépendante des contingences juridiques historiques et géographiques.
Le recul dans le temps est limité par la nature des choses au 20ième siècle et
couvrira notamment la période d'après-guerre.
La comparaison sera établie à partir d'un éventail de pays importants et
représentatifs, et on y intégrera des informations provenant de pays non systéma
tiquement scrutés chaque fois que l'originalité de la situation le justifie.
Le choix des pays découle implicitement des arguments en faveur d'une approche
comparative: d'une part, les pays européens les plus susceptibles d'apports originaux
et exerçant une influence indéniable sur le plan international, et notamment sur le droit
Voy. par exemple K. HAERTEL, Die Harmonisierungswirkung des europâischen Patentrechts, GRUR Int.
1981,.p.479 et sv.; LE MEME, Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europàische
Patentrecht, GRUR Int. 1983, p.200 et sv.
Voy. par exemple UPOV,Etude comparativede quelquesaspects des législations des Etats membresen vue
de l'évaluation des possibilités de rapprochement de ces législations (doc. CAJfVfl du 10 mars 1980, et
CAJAT/5 du 30 octobre 1980).
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européen des brevets: outre la Belgique, on inclura dans le groupe des pays
sélectionnés la République fédérale d'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suisse.
D'autre part, le choix s'est porté sur les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le
Japon comme représentants des pays qui, bien que dotés de traditions et de législations
différentes de celles de l'Europe, adhèrent aumême système économique et présentent
un niveau similairede développement. Ces derniers critères expliquent l'exclusionde
pays à économie planifiée etdes pays endéveloppement, dont la prise en compte aurait
élargidémesurément le champ et la cohérence de la présente étude.
Section 3. Sources
§ 1. Généralités
Les sources de la protection des innovations biologiques sont évidemment en
première ligne de nature légale. Mais en l'absence de textes clairs ou spécifiques à la
matière, la jurisprudence a très souvent joué un rôle déterminant dans tous les pays
examinés et devra dès lors être priseen compte. Si une position claire et confirmée ne
se dégage pasde ces sources primaires, on a recours aux directives qui sont souvent
établies par les autorités chargées de l'administration etde l'application des systèmes
deprotection pour leur usage interne et à l'intention des bénéficiaires potentiels. Ces
directives sont à leur tour lereflet des décisions prises par les autorités compétentes et
témoignent ainsi de lapratique suivie; elles sont au surplus complétées etcorrigées par
des décisions judiciaires.
Les œuvres tant législative que prétorienne sont abondamment commentées par la
doctrine, qui réalise un apport non négligeable dans la recherche de solutions aux
problèmes encore ouverts, de sorte qu'elle doit nécessairementêtre consultée en vue
d'arriver à un examen aussi complet et objectif quepossible.
Les sources jurisprudentielles et doctrinales serontpréciséesau fil de l'étude, et on
nedétaillera dès lors icique celles qui sont d'origine légale ou officielle.
§ 2. Sources internationales
Au niveau international, les sources principales sont:
a] la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), faite à Munich le 5
octobre 1973'», complétée par le Règlement d'exécution (RE), tel que modifié en
dernier lieu le 8 décembre 1988^, ainsi que par lesDirectives relatives à l'examen
pratiqué à l'Office des brevet^-,
^ Entrée en vigueur le 7octobre 1977 pour la R.F. d'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les
Pays-Bas, laSuisse et le Royaume-Uni. Se sont ajoutés (avec effet à partir de) l'Autriche (1er mai 1979), le
Danemark (1er janvier 1990), l'Espagne (1er octobre 1986), la Grèce (1er octobre 1986), l'Italie (1er
décembre 1978), le Liechtenstein (1er avril 1980), laSuède (1er mai 1978) (état au 31 juillet 1990).
5 J.O. de rOEB 1989, p.l et sv.
Dws sa dernière version de juillet 1987 (Wila Verlag, Munich 1987). Les directives relatives à l'examen
doivent seulement être considérées comme des instructions générales établies dans l'intention de couvrir
des cas courants. Une division d'examen peut donc s'en écarter, à condition qu'elle agisse conformément à
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b] laConvention internationale pour laprotection des obtentions végétales (CPOV),
faite à Paris le 2 décembre 1961, avec Acte additionnel du 10 novembre 1972,'
révisée le 23octobre 19787 et complétée pardes directives relatives à l'examen des
variétés®;
c] le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro
organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (TB), signé le 28 avril
19779, complété parunRèglement d'exécution modifié le 26 novembre 19801°.
Incidemment, on tiendra également compte de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu le 14
juillet 1967 à Stockholm'de la Convention surl'unification de certains éléments du
droit des brevets d'invention (CUEB), faite à Strasbourg le 27 novembre 1963^2 , du
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait àWashington le 17 juin 1970",
ainsi que de la Convention relative au brevet européen pour le marché commun (CBC)i
faite à Luxembourg le 15 décembre 1975i'^ .
la CBE. Lorsqu elle examine la décision de la division d'examen, une Chambre derecours doit trancher la
quesuon de savok si la division d'examen a agi conformément à laCBE, etnon si elle a agi conformément
aux directives: décision de la chambre de recours technique 3.5.1 du 20 juin 1987 (T 162/82), J.O. de l'OEB
1987, p.533 (comp. l'Introduction générale aux directives, pt. 1.2).
Entrées en vigueur respectivement le 10 août 1968, le 11 février 1977 et le 8 novembre 1981 Etats
membres au 31 juillet 1990, pour la version de 1961 révisée en 1972 (en vigueur àpartir de): la Belgique (5
décembre 1976) et l'Espagne (18 mai 1980); pour la version de 1978: 1' Afrique du Sud (8 novembre 1981)
la R.F. d'Allemagne (12 avril 1986), l'Australie (1er mars 1989), le Danemark (8 novembre 1981) les
Etats-Ums d'Amérique (8 novembre 1981), la France (17 mars 1983), la Hongrie (16 avrU 1983) l'Irlande(8 novembre 1981), Israël (12 mai 1984), l'Italie (28 mai 1986), le Japon (3 septembre 1982), la
Nouvelle-Zélande (8 novembre 1981), les Pays-Bas (2 septembre 1984), la Pologne (11 novembre 1989)le Royaume-Um (24 septembre 1983), la Suède (1er janvier 1983) et la Suisse (8 novembre 1981). Voy!
les art.33 et34 CPOV relatifs àl'entrée en vigueur et aux relations entre Etats liés par des textes différents.
Voy. notamment l'Introduction générale aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des
caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité des obtentions végétales (doc. UPOV TG/1/2
novembre 1979).
' Entré en vigueur le 19 août 1980 pour la Bulgarie, la France, la Hongrie, les Etats-Unis d'Amérique, le
Japon et le Liechtenstein. Se sont ajoutés ultérieurement (avec date d'entrée en vigueur): la Rép. Dém.
Allemande (27 juillet 1989), la Rép.Féd. d'Allemagne (20 janvier 1981), l'Australie (7 juillet 1987)
1Autriche (26 avril 1984), la Belgique (25 décembre 1983), la République de Corée (28 mars 1988) le
Danemark (1er juaiet 1985), l'Espagne (19 mars 1981), la Finlande (1er septembre 1985), l'Itale (23 mars
1986), la Norvège (1er janvier 1986), les Pays-Bas (2 juillet 1987), les Philippines (21 octobre 1985), le
Royaume-Um (29 décembre 1980), la Suède (1er octobre 1983), la Suisse (19 août 1981) la
Tchécoslovaquie (5 août 1989) et l'U.R.S.S. (22 avril 1982) (état au 31 juillet 1990).
Selon rart.9, par.la TB, toute organisation intergouvemementale à laquelle plusieurs Etats ont confié le
som de délivrer des brevets de caractère régional et dont tous les Etats membres sont membres de l'Union
mtemationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut présenter au Directeur
général de 1OMPI \mc déclaration aux termes de laquelle elle accepte l'obligation de reconnaissance prévue
a lart.3, par.la. l'obligation concernant les exigences visées à l'art.S. par.2 et tous les effets des
dispositions du Traité et du Règlement d'exécution qui sont applicables aux organisations
intergouvemementales de propriété industrielle: cette déclaration a été faite par l'Organisation Européenne
des Brevets, avec effet àpartir du 26 novembre 1980 (J.O. de l'OEB 1980, p.380).
Entré en vigueur le 24 mai 1984.
Entrée en vigueur le 26 avril 1970.
Entrée en vigueur le 1er août 1980 pour la R.F. d'Allemagne, la France, l'Irlande, le Liechtenstein, le
Luxembourg, le Royaume-Uni, la Suède, et la Suisse. Se sont ajoutés, ultérieurement (avec effet à partir
de): l'Italie (18 mai 1981), les Pays-Bas (3 décembre 1987) etleDanemark (30 décembre 1989) (état au 31
juillet 1990).
Entré en vigueur le 24 janvier 1978.
Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur.
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§ 3. Sources nationales
Les différentes sources nationales sont les suivantes!^:
a] Belgique
Loi du 24 mars 1854 sur les brevets d'invention, abrogée et remplacée par la loi du
28 mars 1984 sur les brevets d'invention^'^, complétée par des A.R. du 20
décembre 1984, du 2 décembre 1986 (modifié le 27 mai 1987) et du 18 décembre
1986
Loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, complétée par un
A.R. du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales^"', modifié en
dernier lieu le 20 décembre 1984, et par un A.R. de la même date déterminant les
espècesvégétalespour lesquelles un certificat d'obtention peut être délivréet fixant
la durée de la protection pour ces espèces, modifié en dernier lieu le 21 mai 1985
b] République Fédérale d'Allemagne
Loi du 5 mai 1936 sur les brevets, amendée à de nombreuses reprises, en dernier
lieu par la loi du 26 juillet 1979'®, dans sa nouvelle version (notamment avec une
nouvelle numérotation) du 16 décembre 1981
Loi du 20 mai 1968 sur la protection des variétés végétales, et loi du 11 décembre
1985 sur la protection des variétés végétales, abrogeant et remplaçant la première '^,
complétée par le règlement concernant la liste des espèces protégées du 18
décembre 1985 (modifiée en dernier lieu le 27 juillet 1988) et le règlement sur la
procédureen matière de protection de variétés du 30 décembre 1985
c] France
Loi sur les brevets d'invention du 5 juillet 1844, remplacée par la loi n° 68-1 du 2
janvier 1968, modifiée et complétée par la loi n° 78-742du 13juillet 1978, telleque
amendée en dernier lieu par la loi n° 84-500 du 27 juin 1984^°, complétée par un
décret d'application n° 79-822 du 19 septembre 1979, modifié notamment par le
décret n° 81-865, le décret n° 82-1000 du 23 novembre 1982 et en dernier lieu le
décret n° 84-919 du 10 octobre 1984
Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales^i,
complétée par le décret d'application n° 71-764 du 9 septembre 1971, relatif aux
demandes de certificat d'obtention végétale, à la délivrance et au maintien en
vigueur de ces titres, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-10 du 5 janvier
1983, et par le décret n° 71-765 de la même date, fixant la liste des espèces
végétales pour lesquelles peuvent être délivrés des certificats d'obtention végétale
Les textes peuvent être trouvés pour l'essentiel dans le recueil publié par l'OMPI, Lois et Traités de
Propriété Industrielle (Genève 1967/1989) et les Recueils pratiques du droit des affaires dans les pays du
Marché Commun - Marques et Brevets (Editions Jupiter, Paris 1967/1990).
Entrée en vigueur le 1er janvier 1987.
Entrée en vigueur le 5 septembre 1976.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1981.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1985.
^ Entrée envigueur le 30 juin 1984.
Entrée en vigueur le 2 octobre 1971.
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ainsi que, pour chacune d'elles, la durée et la portée du droit de l'obtenteur,
modifié en dernier lieu par le décret n° 87-573 du 22 juillet 1987
d] Pays-Bas
Loi du Royaume sur les brevets d'invention du 7 novembre 1910, modifiée en
dernier lieu par les lois du 12 janvier 1977, du 13 décembre 1978^2 et du 29 mai
198723, complétée par le règlement sur les brevets d'invention du 22 septembre
1921, amendé en dernier lieu par les A.R. du 6 janvier 1979 et du 27 octobre 1987
Loi sur les semences et les plantes du 6 octobre 19662'*, modifiée en dernier lieu le
2 mai 198425, complétée par un arrêté d'exécution du 24 janvier 1975 contenant la
liste des espèces protégées, modifié en dernier lieu par l'A.R. du 24 août 1989
e] Royaume-Uni
Loi sur les brevets de 1949, remplacée par la loi sur les brevets du 29 juillet
197726, complétée par le règlement sur les brevets de 1978 (modifié à plusieurs
reprises sur des points de procédure)
Loi sur les obtentions végétales et les semences du 12 mars 19642^, amendée par la
loi sur les variétés végétales du 9 mai 19832®
f] Suisse
Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi du 17
décembre 197629, et complétée par l'Ordonnance relative aux brevets d'invention
du 17 octobre 1977, modifiée en dernier lieu le 12 août 1986^°, ainsi que par les
Directives pour l'examen quant aufond des demandes de brevet^^
Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales32, modifiée
le 10 octobre 1980, et complétée par l'Ordonnance sur la protection des variétés du
11 mai 1977, modifiée le 28 février 1983
g] Canada
Loi sur les brevets de 1952, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 novembre
1987^3, et complétée par un règlement régissant les brevets de 1978, modifié en
dernier lieu en juin 1986
h] Etats-Unis d'Amérique
Loi sur les brevets d'utilité du 19 juillet 1952, constituant le titre 35 du Codes des
Etats-Unis d'Amérique, modifiée en demier lieu par la loi 100-703 du 19 novembre
Entrée en vigueur le 1er février 1979.
Entre en vigueur en plusieurs étapes.
Entrée en vigueur le 1er juin 1967.
^ Entrée en vigueur le 1er mai 1986.
Entrée en vigueur le 1er juin 1978.
^ Entrée en vigueur progressivement à différentes dates.
Entrée en vigeur le 9 juillet 1983.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1978.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1987.
Classeur X (sixième complément du 1er janvier 1987), publié par l'O.F.P.I.
Entrée en vigueur le 1er juin 1977.
Entrée en vigueur le 1er octobre 1989. Voy. R.A. WILKES, The new Canadian Patent Act, 71 J.P.T.O.S.
202 (1989)
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1988, complétée par le Code ofFédéral Régulations (titre 37, partie 1)et le Manuel
de la procédure d'examen des brevets'^ ^
Loi sur les brevets de plantes du 29 mai 1930, amendée en 1952 lors de son
insertion au titre 35 du Code des Etats-Unis d'Amérique (art. 161 et sv.) ainsi que
le 3 septembre 1954
Loi de protection des variétés de plantes du 24 décembre 1970, amendée le 22
décembre 1980 et insérée au titre 7 du Code des Etats-Unis d'Amérique (art.2321
et sv.)35
i] Japon
Loi surle brevets n° 121 du 13 avril 1959, modifiée en dernier Ueu par la loi n° 41
du 31 mai 1985^^ et la loi n° 27 du 22 mai 1987", et complétée par un certain
nombre de directives d'examen^®
Loi sur les semences et plantes n° 115 du 2 octobre 1947, modifiée notamment le
10 juillet 1978 et le 6 août 198239.
^ Manual of Patent Examining Procédure (MPEP) (5ième éd., août 1983, dernière révision mai 1988),
pubUé par le Patent and Trademark Office.
Des points de procédure sont réglés par les Régulations and Rules under the PVPA, Code ofFédéral
Régulations, title 7, chapter I, subchapter H, part 180.
Encrée en vigueur le 1er novembre 1985.
2'' Entrée en vigueur pour partie le 1er juin 1987 et pour partie le 1er janvier 1988. Cf. H. GOTO, T.
ISHIHARA, Amendments to patent, utility model, design and trademark laws, AIPPI-Journal 1987, p.35
et sv.
Comme ces directives sont spécifiques aux différentes formes de matière vivante, elles seront citées aux
chapitres respectifs.
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Chapitre I
INTRODUCTION
Section 1. La notion de «domaine de protection»
Dans la présente partie, on tentera de répondre à la question: «Quelles sont les
innovations biologiques qui peuvent être protégées ?» En d'autres termes: «Quel est le
domaine de protection des systèmes de protection applicables aux innovations biolo
giques ?»
Par analogie avec la doctrine allemande en droit des brevets, on peut distinguer de
manière générale trois niveaux^:
• «Schutzwûrdigkeit»: le fait d'être digne de protection,
• «Schûtzbarkeit»: le fait d'être inclus dans le domaine de protection,
• «Schutzfàhigkeit»: le fait de remplir les conditions de protection.
La notion de domaine de protection stricto sensu {«Schûtzbarkeit») correspond à
cellede champ d'application, quidélimite l'admissibilité de principe de certains types
d'innovations à la protection de lege lata (dans les pays de la CommonLaw on parlede
«statutory subject matter»). Puisqu'il existe différents systèmes de protection
d'innovations biologiques, la notion de «domaine de protection» a été choisie pour
désigner l'ensemble de leurs champs d'application particuliers.
Elle se distingue des deux autres notions, qui se situent à des niveaux différents: la
«Schutzwûrdigkeit» est une notion pré-juridique qui intervient au moment de la déter
mination de legeferenda du domaine de tel système de protection par le législateur, la
«Schutzfàhigkeit» n'est examinée que si une innovation rentre bien dans un champ
d'application concrètement défini. Malgré ces différences, les trois notions sont
souvent confondues dans les discussions concernant la protection des innovations
biologiques, où les trois niveaux de raisonnement ne sont très souvent pas
correctement distinguées (voy. la quatrième partie).
La notion de domainede protection doit enfin être distinguée de celle d'étendue de
protection^, notion qui désigne l'ensemble des prérogatives liées au titre de protection
octroyé et aux objets inclus dans la protection.
Cf. F. PANEL, La protection des inventions en droit européen des brevets (Lib. Techn., Paris 1977), p.59,
n° 42; W. DOST, Patentierbarkeit, in: R. BEETZ e.a., Europàisches Patentrecht (EPU). Praxis des
europàischen Ûbereinkommens (Heymanns, Kôln 1978), p.4.
Pour traduire cette différence sur le plan linguistique, on devrait parler de domaine de «protégeabilité» par
opposition à V«étendue de protection».
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On veillera à ne prendre en compte dans cette deuxième partie que les arguments
relatifs au domaine de protection, les problèmes relatifs aux conditions et à l'étendue de
protection étant examinés dans la troisième partie, et les problèmes d'opportunité de
protection dans la quatrième.
Comme les systèmes de protection constituent des régimes d'exception en ce qui
concerne la réservation des résultats des activités de recherche-développement, qui
tombent dans le domaine public sous réserve des moyens de protection de droit
commun, il faut désigner avec soin les informations techniques qui peuvent être
soustraites au régime général pour bénéficier d'un traitement privilégié^.
Le système de protection des obtentions végétales et celui des brevets de plantes
étant spécifiques à un type particulier d'innovation biologique (voy. le chapitre ni), le
domaine de protection des innovations biologiques correspond essentiellement au
domaine de brevetabilité. Il importe donc de décrire les techniques utilisées pour
délimiter le champ d'application du système des brevets dans les différentes
législations examinées afin d'en dégager ultérieurement les règles applicables aux
innovations biologiques.
Section 2. Le domaine de brevetabilité
§ 1. L'invention, condition d'application
Selon l'art.52(1) CBE, «les brevets européens sont délivrés pour les inventions
nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle».
Cette disposition, ainsi que les dispositions nationales correspondantes'^ , érigent
r«invention» en condition autonome de brevetabilité. Plus correctement, elle est la
condition d'application du système des brevets par opposition aux autres systèmes de
protection de créations intellectuelles et au régime de droit commun, plutôt qu'une
condition positive de protection à l'intérieur du système des brevets^. Acte pré
juridique, il reçoit une qualité juridique en tant que résultat de ce processus inventif, et
ce résultat sera protégé s'il répond à certaines conditions de fond et de forme, cette
vérification n'étant faite que si cette exigence premièreest remplie*^.
J.M. MOUSSERON, Traité des brevets. Vol.I (Litec, Paris 1984), p.l6, n° 11, p.42, n° 49, p.145, n° 124.
Voy. rait.2 de la loi belge; art.l et 6(1) de la loi française; art.l(l) de la loi allemande; art.l(l) de la loi
anglaise; art.l(l) et (2) de la loi suisse; art.lA, 2A(1) et 3A(1) combinés de la loi néerlandaise. Cf. art.l,
deuxième phrase CUEB de 1961; art.29(l) de la loi japonaise.
On préfère cette présentation à celle de MOUSSERON, qui distingue les conditions positives (représentant
le domaine de protection et les conditions de brevetabilité) et les conditions négatives (exceptions)
(op.cit., p.167, n° 147), et qui considère l'winvention» comme une condition de protection, certes
autonome, mais sur lemême pied que les autres conditions (n° 149 et sv., p.l70 et sv.). I^s divergences de
vue sont cependant plus théoriques que pratiques, puisque MOUSSERON admet aussi que la condition
d'«invention» doit être vérifiée en premier lieu (n° 150, p.172). Les Directives de l'OEB parlent de quatre
conditions de brevetabilité: C.IV.1.1 et 1.2), mais établissent également une hiérarchie (voy. la note
suivante).
Directives de l'OEB, C.IV.2.2: «le testfondamental permettant de déterminer si l'on est en présenceou non
d'une inveruion au sens de l'art52(1) est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est
susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive». D. BURNIER, La
notion d'invention en droit européen des brevets (thèse, Lausanne 1981), p.52-53; P. MATHELY, Le droit
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Les auteurs de la Convention ont cependant renoncé à définir cette notion"'. Cela
tient notamment au fait qu'aucune des nombreuses définitions proposées® n'a reçu un
assentiment général. La raison essentielle des divergences d'opinion semble être
l'inclusion dans ces définitions de conditions de protection de tel ou tel droit national
positif, qui contribuent ainsi à souligner les différences plutôt que les éléments
communs.
Nepouvant définir positivement ce qu'est une invention, le législateur a procédé par
délimitation négative en énumérant à rart.52(2) CBE à titre d'exemple ce qui
«notamment» n'est pas considéré comme invention'. Il y donne des précisions sur des
formesde créations intellectuelles qui soitpeuventêtre protégées par d'autresmoyens
juridiques, soit échappent à toute protection, et celles qui pourraient prêter à discussion
étant donné qu'elles se situent à la limite de la notion d'invention (par exemple les
programmes d'ordinateurs: point c]).
On y cite parmi d'autres les découvertes (art.52(2)a])io, notion aussi peu définie
que celle d'invention, mais présentée généralement comme son antithèse. Cette notion
est particulièrement importante dans le domaine des innovations biologiques et attirera
donc spécialement l'attention au cours de l'étude.
Si l'existence d'une invention est vérifiée, la CBE trouve en principe à s'appliquer.
Des brevets sont en effet délivrés pour «toute»invention^*, et non seulement pour des
catégories d'inventions brevetables spécialementénumérées. La CBE n'a pas retenu
cette technique adoptée antérieurement dans certains pays européens par la législation^^
ou par la jurisprudence^^^
Les lois américaine^'' et canadienne^^ procèdent encore actuellement par
énumération, tout en interprétant celle-ci de manière extensive, comme on l'a fait en
français des brevets d'invention (Lib. du Joum. des Not. et Avoc., Paris 1974), p.27; LE MEME, Le droit
européen des brevets d'invention (Lib. du Joum. des NoL et Avoc., Paris 1978), p.97. Cette distinction ne
se retrouve pas dans la terminologie de la CBE: les versions française et anglaise parlent uniformément de
«brevetabilité» et de «patentability», seule la version allemande distingue «Patentierbarkeit» et
«Patentfàhigkeit» (par exemple au titre du chapitre 1er et à l'art.Sl), mais cette différence terminologique
n'est pas appliquée de manière systématique dans la CBE et ne peut dès lors servir comme argument: cf.
BEETZ, DOST, op.cit., p.4-5.
^ Le législateur japonais ladécrit comme «une création très développée d'idées technologiques utilisant une
loi naturelle» (art.2(l) de là loi).
® Voy. par exemple BURNIER, op.cit., p.20 et sv.; M. NORTH, Les conditions de brevetabilité d'une
invention en droit suisseet en droitfrançais (Ides et Calendes, Neuchâtel 1972), p.26 et sv.
' Voy. par exemple BURNIER, op.cit., p.l53 et sv.
Comp. art.3, § 1, 1° de la loi belge; art.6(2) de la loi française; art.l(2) de la loi allemande; art.l(2)a de la
loi anglaise. Les lois suisse et néerlandaise ne citent pas expressément les découvertes.
Ceci apparaît plus clairement dans la version anglaise, qui parle de «any invention». Les aTt.2 de la loi
belge et 1erde la loi française, de même que l'art.ler CUEB, parlentégalement de «toute invention». Voy.
encore O. BOSSUNG, Erfindung und Patentierbarkeit im europàischen Patentrecht, Mitt.\91A, p.101 et
sv., 121 et sv., 141 et sv.(122).
12 Par exemple rart.2 de la loi française de 1844 (nouveaux produits industriels, nouveaux moyens et
applications nouvelles de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel) ou
1art.101 de la loi anglaise de 1949 (toute sorte de nouveau produit fabriqué au sens de l'art-ô du Statute of
Monopolies de 1623/24, toute nouvelle méthode ou tout nouveau procédé d'essai applicable à
l'amélioration ou au contrôle de la fabrication).
Par exemple en Belgique (produits, moyens, combinaisons et applications nouvelles de moyens connus).
Art.101: «procédé, machine, article manufacturé ou composition de matières», le terme «procédé»
signifiant «un procédé, unart ou une méthode, y compris l'emploi nouveau d'un procédé, d'une machine,
d'un article manufacturé, d'unecomposition de substances ou de matériaux connus» (arLlOO.b]).
Art.2(d): «toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières ainsi
qu'un perfectionnement de l'un des susdits».
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Europe avant les réformes récentes. La distinctionque l'on y fait actuellement entre les
produits et les procédés (voy. la section 3) n'a pas d'incidence sur le domaine de
brevetabilité.
§ 2. Exceptions
A ce principe de champ d'application embrassant en principe les inventions en
toutes matières, la CBE apporte elle-même à l'art.SSi^ des exceptions qui seront
examinées en détail dans la suite puisqu'elles concernent des inventions relatives à
certaines formes de matière vivante ainsi que celles contraires à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs. Il s'agit de véritables inventions que le législateur ne veut pas protéger
(absence de «Schutzwûrdigkeit»), pour des raisons qu'il faudra élucider, même si elles
remplissent les conditions de brevetabilité.
Enfin, le domaine de brevetabilité est encore restreint par un dernier type de
limitation énoncé à l'art. 52(4) où la CBE considère d'office que certaines inventions
sont censées ne pas remplir une des conditions de protection (en l'occurrence
l'application industrielle) et ne peuvent dès lors être protégées par brevet.
Indépendamment du bien-fondé de cette exclusion, il faut regretter cette mauvaise
technique législative: il s'agit en fait d'une exception^®, à laquelle on a cependant voulu
donner une justification explicite basée, à tort ou à raison, sur une des conditions de
brevetabilité, car si des inventions ne sont vraiment pas susceptibles d'application
industrielle, il suffi rait d'appliquer simplement cette condition pour empêcher la
délivrance d'un brevet. C'est pourquoi cette disposition sera examinée dans la présente




Comp. art.4 de la loi belge; art.7 de la loi française; art.2 de la loi allemande; art.l(3) de la loi anglaise;
art.la et 2a] de la loi suisse; art.3(2) et 5 de la loi néerlandaise.
Comp. art.7, § 2 de la loi belge; art.6(4) de la loi française; art.5 de la loi allemande; art.4(2) de la loi
anglaise; art.2.b] de la loi suisse. La loi néerlandaise ne contient pas de disposition similaire. Voy.
encore la note suivante.
Dans la dernière version des travaux préparatoires, cette disposition était mise sur le même pied que celle
Hgurant actuellement à l'art.SSa]: PANEL, op.cit., p.63, n° 109. Voy. aussi les divergences nationales
quant à la classification systématique de cette disposition (voy. les chapitres IV et V).
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Section 3. Les types d'innovations biologiques
§ 1. Produits et procédés
Même s'il n'est pas possible de définir le concept d'invention, les différentes
formes d'inventions peuvent être ramenées à deux types de base: d'une part le produit,
qui consiste soit en une substance ou une matière, soit en un dispositif matériel; d'autre
part le procédé, c'est-à-dire soit une manière d'opérer, soit l'emploi d'organes ou
d'instruments, soit une combinaison des deux, en vue de l'obtention d'un résultat ou
d'un produit^'.
Cette distinction de base est consacrée par le droit des brevets, où elle acquiert de
l'importance surtout au niveau de l'étendue de protection (voy. le chapitre IH de la
troisième partie). Des différenciations en sous-catégories peuvent être faites pour
l'appréciation des conditions de protection, en fonction de caractéristiques particulières
du produit ou du procédé (par exemple en matière chimique), mais cela n'affecte pas la
brevetabilité de principe.
La CBE ne se sert en effet pas de ces deux types d'innovations comme catégories
d'inventions brevetables^o, mais ils apparaissent dans les exceptions à la brevetabilité
de certaines innovations biologiques, qui concernent toutes des produits et procédés
particuliers.
§ 2. Catégories d'innovations biologiques
La Cour fédérale allemande a établi en 1969 une typologie tripartite d'innovations
biologiques, qui depuis lors a inspiré la doctrine^i:
• des moyens non-biologiques agissent sur des processus biologiques (par exemple
les procédés de culture de plantes);
• des moyens biologiques influencent la matière inerte (par exemple les procédés de
fermentation);
• les moyens et le résultat se situent dans le domaine des phénomènes biologiques
(par exemple les procédés d'obtention).
Cette classification est liée à la définition devenue classique de l'invention dans ce
même arrêt, utilisée dans la suite par la jurisprudence: l'invention est «un enseignement




R. SCHULTE, Patentgesetz (4.Aufl.) (Heymanns, Kôln 1987), § 1, n° 80 et sv.; MATHELY, op.cit.
(1974), 136, op.cit.(1978), p.99: NORTH, op.cit., p.42-43. Les Directives de l'OEB admettent aussi
incidemment qu'«j7 n'existe en réalité que deux types fortdamentaux de revendications, à savoir les
revendications ayant un objet physique (produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité
(procédé, utilisation)» (C.III.3.1). On a également parlé de «choses» et d'«actions»: S. LACHAT,
Réflexions sur l'art.ô de la loi du 2 janvier 1968 relative à la protection des inventions, Gaz.Pal. 1975,
doctr., p. 191 et sv..
Cf. BOSSUNG, loc.cit., p.l22. Notons que la loi néerlandaise parle expressément de produits et de
procédés en rapport avec la condition d'«invention» (arLlA, 2(1) et 5).
BGH 27 mars 1969, GRUR 1969, p.672 (673) - Rote Taube. Pour une application avec de nombreux
exemples voy. V. VOSSIUS, The patentability of life forms under the European Patent Convention and
German patent law: patentable inventions in the field of genetic manipulations, in: Banbury Report 10:
Patenting of life forms (Cold Spring Harbor Laboratory 1982), p.l49 et sv.(153).
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action méthodique utilisant desforces naturelles maîtrisables pour obtenir un résultat
sur la base d'une causalité prévisible»'^.
Elleest cependant fortement imprégnée de l'opposition biologique - non biologique
qui a surtout des répercussions sur la «reproductibilité» de l'invention^^, et elle ne
permet dès lors pas d'établir une catégorisation exhaustive de toutes les innovations
biologiques.
Comptetenu de ces constatations et de l'exposé des innovations biologiques dans le
chapitre n de la première partie,on établira plutôt les catégories sommaires suivantes^^:
• les produits, c'est-à-dire les organismes vivants entiers, leurs cellules (pour autant
qu'il s'agisse d'organismes multicellulaires) différenciées ou non-différenciées,
germinales ou somatiques etc., ainsi que les fractions subcellulaires, dont notam
ment les substances porteuses de l'information génétique (ADN et ARN), y
compris les plasmides et virus, et les substances produites par des cellules ou
extraites de celles-ci;
• les procédés, c'est-à-dire les procédés de préparation ou d'obtention des produits
prémentionnés, ainsi que les procédés d'utilisation oud'application de ces produits.
§3. Plan
Les exceptions à la brevetabilité de la CBE fournissent la structure fondamentale de
la présente partiels. Même si aucun texte ne vise expressément les cellules
d'organismes multicellulaires, on les intégrera logiquement dans les chapitres traitant
des organismes entiers. Les champs d'application du système de protection des
obtentions végétales et des brevets de plantes étant spécifiques à la matière végétale,
ceux-ci seront examinés dans le chapitre correspondant.
Chaque chapitre sera subdivisé sur la base de la distinction fondamentale des
produits et procédés. Les problèmes résultant de l'application duconcept d'invention à
la matière vivante seront examinés consécutivement dans les différents chapitres pour
tenir compte des particularités dans les discussions et solutions auxquelles elles ont
donné naissance.
Les conclusions générales des analyses menées ne seront tirées que dans les
quatrième et cinquième parties, en vuede tenir compte des enseignements découlant de
l'étude des conditions et de l'étendue de protection et ainsi de pouvoir comparer les
résultats des analyses partielles et d'arriver à une vue globale et cohérente. Des
propositions de solutions auxproblèmes mentionnés dans la présente partie ne seront
dès lors faites que dans lecadre du système existant et en cequi concerne des points de
détail. Des réflexions etpropositions plus fondamentales trouveront leur place dans les
deux demières parties.
«Eine gewerblich verwertbare, neue, fortschrittliche und erfinderische Lehre zum planmà/Sigen Handeln
unter Einsatz beherrschbarer Naturkrâfte zur Erreichnung eines kausal ubersehbaren Erfolgs». Cf. F.W.
ENGEL, Zum Begriff der technischen Erfindung nachder Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. GRUR
1978, p.201 et sv.
Voy. le chapitre II, section 3 et 4 de la troisième partie.
^ Voy. de manière similaire J. STRAUS, La protection par le moyen de la propriété industrielle des
inventions biotechnologiques (doc. OMPI BIG/281, Genève 1985), n" 7. Voy. aussi R.E. BLUM, Fragen
der Patentfàhigkeit von Erfindungen auf dem Gebiet des lebenden Materie, GRUR Int. 1980, p.293 et
sv.(295).
^ Même si elles ne correspondent que partiellement aux divisions actuelles du monde vivant (voy. le
chapitre I de la deuxième partie). Sur les conclusions à entirer voy. la quatrième partie.




Selon l'art.SSb] CBE, «les brevets européens ne sont pas délivrés pour [...] les
variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant
pas auxprocédés microbiologiques et auxproduits obtenus par cesprocédés».
Cette disposition est la source essentielle des exceptions auprincipe général de la
brevetabilité de toutes les inventions qui s'applique aussi à celles relatives auxformes
et processus devie. Elle spécifie cependant que les «procédés microbiologiques» et les
«produits obtenus par ces procédés» peuvent accéder à laprotection, et l'interprétatidn
de ces termes dans l'ensemble du paragraphe détermine dès lors la brevetabilité des
procédés et produits résultant d'innovations relatives aux micro-organismes et aux
fractions subcellulaires.
Section 1. Les procédés
§ 1. Procédés d'utilisation
La reconnaissance expresse de labrevetabilité des «procédés microbiologiques» en
tant que procédés d'utilisationi dans l'art.2b] de la Convention de Strasbourg d'abord
et dans la CBE^ ensuite, ne fait que confirmer une solution jurisprudentielle admise
depuis plusieurs décennies en Europe^.
1 Directives de l'OEB, C.IV.3.5.
Après avoir été inséré dans le règlement d'exécution du Traité decoopération en matière de brevets (règles
39.1.ii et 67.1.ii) en 1970.
En Belgique: G. VANDER HAEGHEN, Des brevets d'invention, in; Les Novelles. Droits Intellectuels(Larcier, Bruxelles 1936), n° 112; M. DE BRABANTER, Brevetabilité des inventions microbiologiques,
Ing.Cons. 1972. p.45 et sv.(47). En Allemagne: RG 27 octobre 1922. Bl.f.PMZ 1924. p.6; BGH 11 mars
1975. GRUR 1975. p.430 - Bâckerhefe. En France: Trib.civ. Seine 9 mai 1957, Ann. 1963, p.329, avec
note M. DE HAAS; Cour Paris 20 juin 1969. Ann. 1971, p.85. Aux Pays-Bas: J.D. TAK,
Microbiologische vondsten en octrooibescherming. B.I.E. 1960. p.l39 et sv.; C.M.R. DAVIDSON,
Microbiologie en octrooirecht. B.I.E. 1972, p.36. Au Royaume-Uni: Commercial Solvents Corp. v!
Synthetic Products Co. Ltd., 4 R.P.C. 185 (1926); Virginia-Carolina's Application. [1958] R.P.C. 35;
American Cyanamid v. Berk. [1973] F.S.R. 487. En Suisse: A. TROLLER, Immaterialguterrecht Bd.I(2.Aufl.) (Basel-Stuttgart, Helbing&Lichtenhahn 1968). p.246; P. LIATOWITSCH. Stoffschutz oder
Verfahrensschutz fiir Pharmazeutika ? (Stâmpfli. Bem 1973), p.99 etsv.
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Cest en effet sous la forme des procédés d'utilisation de micro-organismes(notaient les procédés de fermentation) que la matière vivante s'est introduite pour la
prenûère fois dans le droit des brevets. Le caractère vivant des organismes fut
considéré comme secondée par rapport àleur activité (bio-)chimique et la possibilité
de les utiliser à l'échelle industrielle, circonstances qui les faisaient bien ressortir du
droit des brevets.
L^s seules réticences se sont manifestées aux Etats-Unis, où on arefusé jusqu'aux
années trente la délivrance de brevets pour l'utilisation de micro-organismes^ sur la
base de 1idée que les lois de la nature ne sont pas brevetables: pour être protégé, il
fallait que le résultat ne soit pas obtenu par l'activité de la nature seule, sans
intervention humaine, mais qu'il y ait invention d'un nouvel instrument ou d'une
nouvelle méthode pour utiliser les lois de la nature^. Aujourd'hui, la brevetabilité de
ces procédés, tant dans ce pays qu'au Canada etau Japon, ne fait plus de doute^.
Les procédés d'utilisation de fractions subcellulaires (telles que les enzymes) sont
de nature purement chimique et donc soumis aux règles applicables aux procédés
chimiques. L'utilisation d'autres éléments cellulaires (tels que les plasmides, gènes
etc.) équivaut d'ailleurs souvent à un procédé de préparation de micro-organismes
(voy. ci-après).
§ 2. Procédés d'obtention
^ Il n'est pas clair si les auteurs de l'art.2b] CUÉB (devenu rart.53b] CBE) ont
également voulu couvrir les procédés de préparation de micro-organbismes par
1expression «procédés microbiologiques». L'ajout «et aux produits obtenus par ces
procédés »renvoie plutôt aux procédés d'utilisation: la non-inclusion des procédés
microbiologiques et de leurs produits dans une exception plus générale, qui aurait pu
être interprétée cor^e couvrant tout ce qui atrait àla matière vivante, visait àpréserver
une situation acquise etaété introduite lors des travaux préparatoires à l'initiative des
milieux intéressés''.
Cela ne signifie cependant pas qu'on ait intentionnellement omis de mentionner les
procédés d'obtention: seulement, ces procédés étaient à ce moment peu intéressants
commercialement etremplissaient d'ailleurs difficilement les conditions de brevetabilité(par exemple les procédés d'isolation pour défaut d'inventivité, les procédés de
^ I.P. COOPER, Biotechnology and the law (Claik Boardman, New York 1982) (1987 revision), §2.01.
0^3^ par H.C. THORNE, Relation of patent law to natural products, 6J.P.O.S. 23SAux Etats-Unis; Dick v. Lederle Antitoxin Lab., 43 F.2rf 628 (S.D.N.Y. 1930); Guaranty Trust Ce v
City of Milwaukee v. Activated Sludge Inc.," 691974). Au Canada: American Cyanamfd v. Ch.E.Frosst&Co., [1965] Exch.C.R. 355; Laboratoire Pentagone Ldt. v. Parke, Davis &Co. [1968] SCR
JU/. Au Normes d'examen applicables aux inventions dans l'industrie utilisant des micro-
organismes, editees par rOffice japonais des brevets en 1970, reformulant des premières directives
proposées en 1958 et publiees en 1965, Yusa and Hara Patent News vol.2 (1975). n® 2. p30 etsv n® 3
-p.il et sv., n® 4, p.9 et sv. " '
des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR
rRr^ n ' ^ GRUSZOW, B. REMICHE. La protection des inventions (PCT, CBECBC) (Larcier. Bruxelles 1978), n» B157; F.K. BEIER, J. STRAUS, Gentechnologie und gewerbliche;
note ^50])"'^ ' Bundespatentgericht (Heymanns, Kôln 1986), p.l33 et sv.(148.
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mutation parmanque de reproductibilité)®, sans qu'il y ait eu d'objections de principe à
la brevetabilité de ces procédés que l'on peut considérer comme «microbiologiques »
au sens de «relevant de la microbiologie»^.
Seule la formulation de l'art.SSb] cause un dernier problème d'interprétation: les
«procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux » n'étant
pas brevetables, qu'en est-il des procédés essentiellement biologiques d'obtention de
micro-organismes ?
Indépendamment du sens de l'expression «procédé essentiellement biologique
d'obtention» (voy. le chapitre suivant), l'exception portant sur ces procédés ne
s'applique que si les micro-organismes font partie du règne végétal ou animal.
L'opinion majoritaire, tant parmi les scientifiques que parmi les juristes, estcependant
que tel n'est pas le cas. Le problème est plus théorique que pratique^", et ceux qui se
prononcent expressément sur ce point considèrent que les procédés restent brevetables
même s'ils sont essentiellement biologiques^'.
Depuis l'avènement des techniques modernes d'ingénierie génétique, les prémisses
ont changé et les obstacles précités nejouent plus qu'un rôle secondaire, de sorte que
tous les procédés de génie génétique sont considérés comme brevetables dans tous les
pays examinés^2_
§ 3. Procédés de multiplication
Un dernier problème naît de la nature particulière des micro-organismes, à savoir
leur multiplication naturelle (reproduction asexuée par division), relativement fréquente
10
12
Voy. pour les Pays-Bas: TAK, loc.cit., p.l52, et OR, aanvraagafd., 3 novembre 1954, B.I.E. 1956, p.75.
Pour le Royaume-Uni: G.E.C.'s Application, [1961] R.P.C. 21. Pour la France: J.C. COMBALDIEU, La
brevetabilité des micro-organismes, Gaz.Pal. 1973, doctr., p.490. Pour l'Allemagne: BPatG 9 juillet
1970, Mitt. 1971, p.45; F. HIRSCH, Chemie-Erfindungen und ihr Schutz (Verlag Chemie, Weinheim
1987), p.112 et sv.
Comp. Commission des Communautés Eurojjéennes, Proposition de directive sur la protection juridique
des innovations biologiques, J.O.C.E., éd.C, 13 janvier 1989, art.5: les procédés microbiologiques
incluent les procédés effectués sur ou résultant en un micro-organisme, tel que défini à rart.l9.
Voy. cependant le chapitre suivant sur le point de savoir dans quelle mesure les procédés
microbiologiques d'obtention de végétaux constituent une exception à l'exclusion des procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.
Par exemple en Suisse les directives d'examen de l'O.F.P.L, X-942.2; en R.D.A.; Patentschutz im Bereich
der Biotechnologie, neuerer B 1984, p.172.
Voy. par exemple les Directives de l'OEB, C.IV.3.5. Au Japon le Projet de directives sur les inventions
dans le domaine du génie génétique (1984), annexé à: T. AOYAMA, Biotechnology inventions and their
protection in Japan, in: B.M. EISEN, J. WILLIAMS (éd.), Claiming biotechnological inventions. A
comparative review of the practice in Europe, Japan and the United States (AIPLA, Airlûigton 1985),
p.76 et sv. Aux Etats-Unis: W.A. BIGGART, Patentability in the U.S. of microorganisms, processes
utilizing microorganisms, products produced by microorganisms and microorganism mutational and
genetic modification techniques, 22 IDEA 113 (135) (1981). Voy. aussi les nombreux exemples déjà cités
in: Genetic Engineering - Biotechnology Patents 1980-81 (MacGraw-Hill, Washington 1982); A.P.
HALLUIN, Patenting the results of genetic engineering research: an overview, in: Banbury Report 10:
Patenting of life forms (Cold Spring Harbor Laboratory 1982), p.62 et sv.; R.S. CRESPI, Patenting in
the biological sciences (Wiley, London 1982), chap.8; V. VOSSIUS, Patentfâhige Erfindungen auf dem
Gebiet der genetischen Manipulationen, GRUR 1979, p.579 et sv.; F. BAUMBACH, E. GEISSLER,
Entwicklungen der Gentechnik im Spiegel der Patente ausgewàhlter Industrielànder, neuerer B 1985, p.7
et sv.
En sens contraire: T. OREDSSON, Biological inventions and Swedish patent législation, N.I.R. 1985,
p.229 et sv.(239-40): les procédés de génie génétique sont essentiellement biologiques et les micro
organismes de nature soit végétale soit animale.
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à cause d'une durée de vieassez courte: cette multiplication en tantque telle peut-elle
faire l'objet d'un brevet de procédé ?
Cette question, dont l'importance résulte de ses répercussions au niveau de
l'étendue de protection (voy. le chapitre III de la troisième partie), a surtout attiré
l'attention en Allemagne, où ce genre de brevet de procédé avait d'abord été demandé
en matière végétale pour contourner le problème de la «reproductibilité» d'une
invention (voy. le chapitre n de la troisième partie).
Ainsi, le Tribunal fédéral des brevets a estimé qu'un simple procédé de
multiplication végétative ou de reproduction sexuée est dépourvu de tout ce qui
caractérise un procédé inventif: iln'est pas nouveau, mais vieux comme lemonde; ilne
présente pas d'effets surprenants ni d'avantages; enfin, il ne fait pas appel'à de
nouvelles forces naturelles, mais se sert uniquement de la capacité de reproduction
inhérente à tout ce qui vit, ce qui garantit peut-être la reproductibilité, mais n'a pour le
droit des brevets pas plus de pertinence que lafabrication matérielle de disques àpartir
d'un enregistrement original'^.
La Cour fédérale a décidé sur pourvoi que la protection d'un procédé de
multiplication d'un micro-organisme équivaut àune protection du micro-organisme per
se, au motif que lamatière première etle résultat final sont des organismes identiques
appartenant àdes générations différentes, mais présentant les mêmes caractéristiques.
Elle est dès lors soumise aux conditions de protection pour une invention de produit,
dont notamment l'existence d'une voie reproductible d'obtention de l'organisme, et la
Cour aestimé que la simple multiplication {in casu àpartir d'un échantillon déposé) ne
suffit pas à cet effeti^.
Le même raisonnement a été appliqué ultérieurement à un mélange de micro
organismes qui ne pouvaient être obtenus par des moyens techniques, mais
uniquement parmultiplication à partir d'une culture déposée^^.
Cette jurisprudence|6 aété critiquée parce qu'elle négligerait l'apport des milieux de
culture: la multiplication ne produirait pas des micro-organismes identiques, mais
similaires, parce que des processus métaboliques compliqués se déroulent lors de la
multiplication, transformant la matière morteet la matièrevivantedes milieuxde culture
en lamatière vivante spécifique du micro-organisme (voy. leprincipe de conservation
de la matière). La capacité de multiplication serait une force m^trisable par l'homme, et
la nouveauté du procédé résulterait soit de la nouveauté du micro-organisme multiplié,
soit du fait que la multiplication optimalisée dans cet environnement artificiel est
différente de la multiplicationnaturelle*''.
BPatG 12 octobre 1973, Bl.f. PMZ 1974, p.201 - Bâckerhefe. La même Chambre a rendu une décision
similaire quelques jours plus tard en matière végétale: un procédé de multiplication sans aucune
intervention inventive n'est pas brevetable, notamment parce que la simple multiplication de choses déjà
existantes n'apporte rien de nouveau à l'humanité, sinon des objets matériels: BPatG 16 octobre 1973,
GRUR 1975, p.654(657) - Usambara-Veilchen (voy. le chapitre suivant). En ce sens aussi déjà H.G
HESSE, Zur Patentierbarkeit bei Zûchtungen, GRUR 1969, p.644 et sv.(650).
BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 - Bâckerhefe.
15 BPatG 11 février 1980. BPatGE 23, p.l27.
Cf. en France Cass. com. 5 mai 1971, Bull.civ., IV, n" 123, p.ll9 (cité par B. EDELMAN, Vers une
approche juridique du vivant, D. 1980, chr., p.329): la fermentation ne peut, d'une manière générale et
priseen elle-même, constituer un procédé de fabrication brevetable.
F.W. ENGEL, Sachschutz filr neuen Mikroorganismus nach neuem deutschem Patentrecht, GRUR 1987,
p.332 et sv.(335-36); G. BOHLING, Der patentrechtliche Neuheitsbegriff im Wandel der neueren
Rechtsprechung, GRUR 1984, p.246 et sv.(252): auparavant E. VON PECHMANN, Sind
Vermehrungsansprûche bei biologischen Erfmdungen ungesetzlich ?, GRUR 1975, p.395 et sv.(397).
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Cette argumentation n'est pas convaincante en ce qu'elle confond indûment le
processus de reproduction asexuée en soi et le processus de nutrition ou d'échange
avec les milieux externes: le processus de multiplication en tant que tel constitue un
«copiage» identique (sauf mutation accidentelle 8^) et forme un clone de cellules
identiques, si celles-ci sont maintenues dans les mêmes conditions que l'individu-
«mère». Ce processus naturel de multiplication, qui a lieu de manière spontanée,
indépendamment de l'intervention humaine, n'est pas brevetable parce qu'il ne
constitue en rien une «invention».
Cependant, des améliorations (plus grande aisance, rapidité, productivité, etc.)
apportées à cette multiplication à l'aide des milieux de culture, causant souvent une
modification (généralementphénotypique) des micro-organismes, peuvent donner lieu
à des inventions brevetables. La jurisprudence allemande a ainsi admis que la
multiplication devient brevetable si le micro-organisme obtenu n'est plus entièrement
identique à l'organisme de départ (par exemple il est plus riche en protéines) ou s'il
s'agit d'un procédé de multiplication inhabituel^'. Dans de tels cas, on ne devrait
cependant pas parler de «multiplication», mais soit d'«obtention», soit d'«utilisation».
A cause de la durée de vie très courte des micro-organismes, ceux-ci impliquent
toujours une multiplication, mais ce n'est pas cette multiplication qui constitue
l'essence de l'invention.
On pourrait imaginer un cas où la multiplication naturelle identique d'un micro-
organisme particulier est exceptionnelle et ne serait réalisée de manière régulière que
grâce à une intervention humaine constituant une invention brevetable. Un brevet
portant sur un tel procédé équivaut à un brevet de produit portant sur un micro
organisme per se s'il est spécifique à cet organisme. Mais comme dans ce cas, la
condition de reproductibilité, qui a engendré les revendications de multiplication dans
le but decontourner son application stricte dans le cas derevendications d'organismes
en tant que tels^°, n'est pas problématique, l'octroi d'un brevet ne devrait pas être
questionné. Hormis ce cas, la simple multiplication sans plus ne constitue pas une
invention. Elle formera inévitablement une partie de toute invention biologique relative
à un micro-organisme et seraautomatiquement couverte par un brevet de produit, mais
elle n' a pas de raison d'être indépendante.
Si donc rOEB estime que la multiplication constitue un procédé microbiologique
brevetable^', cela ne peut s'expliquer que par la volonté de protéger les micro
organismes en tant que tels en les considérant comme des produits obtenus par un
procédé microbiologique (voy. la section suivante).
La nouveauté du micro-organisme ainsi obtenu ne confère évidemment pas de nouveauté à son procédé
d'obtention par multiplication.
BPatG 7 août 1984, Bl.f. PMZ 1985, p.23 confirmé par BGH 2 juillet 1985, GRUR 1985, p.l035 -
Methylomonas. En ce sens aussi HIRSCH, op.cit., p.l06.
Notons que la Cour fédérale allemande a atténué sa position et admet aujourd'hui la reproductibilité parle
dépôt du micro-organisme accessible au public. Voy. le chapitre H, section 4 de la troisième partie.
Directives C.IV.3.5.
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Section 3. Les produits
§ 1. Produits obtenusà partir de micro-organismes
Etant donné que les «produits obtenus par des procédés microbiologiques» sont
expressément exceptés de l'exclusion de l'art. 53b]22, les substances produites par des
micro-organismes, ou résultant de leur utilisation, sont en principe brevetables, cequi
ne fait que confirmer la situation antérieure^^.
Des restrictions pourraient cependant résulter dans certains pays de la non-
brevetabilité des substances chimiques, des substances pharmaceutiques ou des
aliments. La CBE ne prévoitpas une telle exclusion, mais elle permetque les Etats-
membres la maintiennent transitoirement^^.
Plus fondamentalement, ce qui est produit par des organismes «naturels» est
facilement qualifié «produit de la nature», catégorie traditionnellement considérée
comme non brevetable dans de nombreux pays.
En France et en Belgiquepar exemple, les produits et phénomènes naturels n'ont
jamais été admis à la protection, mais bien leur application, l'utilisation de leurs
caractéristiques^^. Concrètement, il a été jugé qu'un métabolite produit par un
champignon était brevetable parcequ'il ne se trouvait pas spontanément dans la nature,
mais était produit seulement lorsque le champignon se trouvait placé dans des
conditions particulières nécessitant l'intervention de l'homme^®.
Au Royaume-Uni, rart.4(7) de la loi de 1949 stipulait que la revendication d'une
nouvelle substance devait être construite de manière telle qu'elle ne s'étendait pas à
cette substance à l'état naturel («whenfound in nature»). L'Office des brevets a admis
22 Pour M. VAN EMPEL {The granting of European patents (Sythoff, Leyden 1975), n° 135, p.72), les
substances produites par les micro-organismes ne sont pas visés par rart.53b], ni positivement, ni
négativement. Ce raisonnement est cependant lié à la considération que les «procédés microbiologiques»
sont ceux d'obtention de micro-organismes et les «produits» les micro-organismes eux-mêmes, et que les
produits obtenus par des procédés microbiologiques ne doivent pas être exceptés de la première partie de
la disposition parce quecelle-ci n'exclut déjàpas lesproduits obtenus à partir de végétaux ou d'animaux.
Voy. par exemple au Royaume-Uni: American Cyanamid Corp. v. Upjohn Corp., [1970] R.P.C. 306,
ainsi que les notes suivantes.
L'art.l67 CBE prévoit la possibilité pour les Etats contractants de faire des réserves quant à la
brevetabilité, sur leur territoire, «des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires, de l'utilisation
d'un produitpharmaceutique ou alimentaire, et des procédés agricoles ou horticoles». L'Autriche en a fait
usage pour les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, jusqu'au 7 octobre
1987, la nouvelle loi du 23 mai 1984 ayant levé l'interdiction de la brevetabilité des substances {J.O. de
l OEB 1985, p.ll8, et J.O. de l'OEB 1987, p.426). EnGrèce, les brevets européens restent sans effet dans
la mesure où ils confèrent la protection à des produits pharmaceutiques en tant que tels, et en Espagne
dans la mesure oùilsconfèrent la protection à des produits chimiques ouà des produits pharmaceutiques en
tant que tels {J.O. de l'OEB 1986, p.200).
Voy. par exemple E. PICARD, X. OLIN, Traité des brevets et de la contrefaçon industrielle (Larcier,
Bruxelles 1866), n° 92 et sv.; VANDER HAEGHEN, op.cit.. n° 92-93, 105 et sv.; Th. BRAUN, P.
STRUYE, Précis des brevets d'invention (Bruylant, Bruxelles 1935), n» 42-43. E. POUILLET, Traité
théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle (5ième éd. pw A.
TAILLEFER, Ch. CLARO) (Marchai et Billard, Paris 1909), n" 24; A. CASALONGA, Traité technique et
pratique des brevets d'invention (L.G.D.J., Paris 1949), n" 132-33; F. VALANCOGNE, L'invention. Sa
brevetabilité, l'étendue desa protection (Lib. Techn., Paris 1968), n° 339 et la jurisprudence citée.
Trib. Gr. Inst. Seine 3 mars 1962, cité par M. DE HAAS, Brevet et médicament endroit français eten droit
européen (Litec, Paris 1981), n' 263.
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des revendications pour des substances «naturelles» obtenues de manière synthétique
et caractérisées par leur constitution chimique, si elles n'incluaient pas la substance à
l'état naturel27, ainsi que des substances isolées de sources naturelles et revendiquées
sous forme purifiée^». La portée précise de cette disposition n'a cependant jamais été
précisée par la jurisprudence^'.
En Allemagne^o, le Tribunal fédéral des brevets a jugé qu'un produit résultant de
l'activité métabolique d'un micro-organisme n'est pasconsidéré comme un produit de
la naturedans la mesureoù il a été obtenu lors de la cultivation du micro-organisme in
vitro, et dans la mesure où il n'est pas exclu que lors de la croissance du micro
organisme dans la nature, cette substance soit n'est pas produite, soit est modifiée
ultérieurement pour des raisons écologiques (influence de renvironnement)3i.
Dansuneautreaffaire concernant undécapeptide cyclique (appelé «antamanide»), le
même tribunal s'est prononcé sur le principe même de la brevetabilité des substances
naturelles, bien qu'en l'espèce il n'était pas prouvé que cette substance était
effectivement présente telle quelle dans un champignon: les substances naturelles
doivent être traitées comme les autres substances chimiques; elles s'endistinguent par
le fait qu'une substance fabriquée synthétiquement est nouvellement créée par
l'inventeur, alors qu'une substance naturelle peut être rendue disponible simp1p.Tnp.nt
par l'indication de son existence antérieure inconnue, ce qui équivaut à une simple
découverte non brevetable, même si elle a nécessité des années de recherche. Elle ne
devient une invention que si on indique comment la substance peut être produite ou
utilisée^^
La CBE exclut de la protectionles découvertes (art.52(2)a]), mais elle ne mentionne
pas les produits naturels. Selon les directives de l'OEB^s, «[...] lefait de trouver une
substance dans la nature ne constitue qu'une simple découverte et son objetn'estdonc
pas brevetable. Toutefois, si une nouvelle substance est trouvée dans la nature et si un
procédépermettantde l'obtenir est mis au point, ceprocédé est brevetable. Deplus,si
cette substance peut être convenablement caractérisée par sa structure, par leprocédé
qui a permis de l'obtenir ou par d'autres paramètres, et si elle est «nouvelle» en ce sens
que son existence n'a pas été reconnue auparavant, ellepeut égalementêtre brevetable
en tant que telle. C'est par exemple le cas d'une nouvelle substance qui est découverte
comme étant produite par un micro-organisme».
R.D. SATCHELL, Chemical patentpracticein the United Kingdom, 2IIC 179 (180) (1970).
^ R.S. CRESPI, Microbiological inventions and the patent law - the international dimension, 3
Biotechnology and Genetic Engineering Reviews 1 et sv.(42) (1985).
A. WHTTE, The patentability of naturally occurring microbrganisms, EIPR 1980, p.37 et sv. On se réfère
parfois à une décision rendue en 1962 en Afrique du Suddans l'affaire American Cyanamid v. Continental
Ethicals: l'existence d'une substance dans son environnement naturel n'empêche pas la brevetabilité de
cette substance, mais l'utilisation de cette substance dans cet environnement ne constitue pas une
contrefaçon. La substance peut être revendiquée même si son existence était cormue, à condition que son
isolation et préparationne soit alors pas évidente.
Voy. en général, par exemple, A. HONI, Patentschutz filr Naturstoffe, GRUR 1970, p.9 et sv.; J.
UTERMANN, Naturstoffe, GRUR 1977, p.l et sv.; H. BUNKE, Zur Patentfâhigkeit von Naturstoffen,
GRUR 1978, p.l32 et sv.
BPatG 6 novembre 1972, BPatGE 15, p.l - Thermothiocin.
BPatG 28 juillet 1977, GRUR 1978, p.238(239) - Naturstoffe (Antamanid), avec note J. UTERMANN;
BPatG 24 juillet 1978, GRUR 1978, p.702 - Menthonthiole. Cf. Genentech Inc.'s Application, [1987]
R.P.C. 553 (566): une découverte n'est pas brevetable, mais une invention peut résulter de l'indication
comment la découverte peut être utilisée.
C.IV.2.3, rejoint par MOUSSERON, op.cit., n° 162, p.l82, même s'il trouve l'exemple mal choisi.
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L'existence d'une substance dans la nature n'est donc pas un obstacle à la
brevetabilité, mais seulement la connaissance de cette existence, ce qui revient à
appliquer simplement la condition de nouveauté. En toute logique, une telle position
implique cependant que les découvertes (de substances existantes mais encore
inconnues) sont brevetables, même si les directives statuent le contraire. L'attention se
portera dès lors sur l'activité inventive déployée pour réaliser cette découverte (voy.
encore le § 2, B ci-après)34.
Aux Etats-Unis35, les substances chimiques et médicaments n'ont jamais été exclus
de la brevetabilité, mais leurprotection se heurtait souvent à la doctrine desproduitsde
la nature , selon laquelle un produit (ou une substance) présent tel quel dans la nature,
ou présentant une différence de degré, mais pas de nature, par rapport à son état
naturel, n'était pas brevetable.
L'application de ce principe, assez large et pas toujours uniforme au départ, est
devenue plus restrictive au fil du temps, eton a admis labrevetabilité de produits ayant
reçu une nouvelle forme, qualité, propriété ou combinaison qui n'existe pas à l'état
naturel. Ainsi, des substances chimiques naturelles, mais purifiées aupoint d'entraîner
une altération substantielle de leurs caractéristiques, fonctions ou activités, ont été
brevetées^^, de même que des substances produites par des micro-organismes (par
exemple des vitamines)37.
Au Canada, on ne connaît pas de doctrine similaire, maisen vertu de rart.41(l) de
la loi sur les brevets, les médicaments et aliments préparés ou produits par des
procédés chimiques peuventseulement être protégés par une revendication «product-
by-process», ne jouissant pas d'une protection absolue^^. La jurisprudence a spécifié
que pour savoir si on est en présence d'un procédé chimique, les tribunaux ne doivent
pas tenir compte de l'acception scientifique ou technique du terme, mais du sens
populaire, de celui d'un amateur averti avec une compréhension raisonnable du
caractère de l'opération, et que ni l'existence, ni l'absence d'une réaction chimique
n'est décisive à cet égard '^. Ont ainsi été considérés comme chimiques un procédé
d'isolation d'un antibiotique sécrété par un organisme'*" et un procédé combiné de
fermentation et d'extraction"*'. Des brevets ont cependant été accordés pour des
produits enzymatiques'*2.
Au Japon enfin, les directives de l'Office des brevets'*^ disposent qu'une substance
simplement découverte ne peut être brevetée, mais si elle a été isolée artificiellementà
^ Voy. le chapitre I, sections 1et 2de la troisième partie, le chapitre I, section 2 de la quatrième partie, et le
chapitre IH, section é de la cinquième partie.
Voy. par exemple THORNE, loc.cit.\ COOPER, op.cit., § 3; M. JACOB, Patentability of natural products,
52 J.P.O.S. 473 (1970).
COOPER, op.cit., § 3.04.
" Merck &Co Inc. v. Olin Mathiesen Chemical Corp., 116 U.S.P.Q. 484 (4th. Cire. 1958); Merck &Ce
Inc. V. Chase Chemical Co.. 155 U.S.P.Q. 139 (D.N.J. 1967).
Voy. en général The Report of the Commission of Inquiry on the Pharmaceutical Industry, H.C.
EASTMAN, Cormnissioner (Ministry of Supply and Services 1985); N.M. EADES, Chemical and
pharmaceutical patent applications in Canada, EIPR 1980, p.lOl et sv.
Laboratoire Pentagone Ltd. v. Parke, Davis & Co, [1968] S.C.R. 307; Dairy Foods Inc. v. Coopérative
agricole de Granby, [1976] 2 S.CJi. 651.
Laboratoire Pentagone précité.
Merck's Application, 37 C.P.R.(2d) 233 (1975).
"*2 Short Milling Co.Ltd. v. Weston Bread &Cokes Ltd., [1941] Ex.C.R. 69, confirmé par [1942] S.C.R.
187.
Opération standards conceming substance patent system and multiple daim system, Part.I, Ist.,
pt.VII.2, Yusa and Hara PatentNews vol.3 (1976), n" 1, p.27.
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partir de produits naturels, elle est traitée comme les autres substances chimiques
(brevetables).
§ 2. Micro-organismes et virus
Pendant de nombreuses années, la brevetabilité des micro-organismes per se a fait
l'objet de discussions controversées dans les différents pays examinés, tenant
essentiellement d'une p^ à la rédaction de l'art.SSb] CBE, et d'autre part à l'objection
que les micro-organismes sont des produits de la nature non brevetables.
L'intérêt pour la question s'est apaisé depuis qu'une attitude généralement favorable
à la protection s'est dégagée (sous réserve d'une confirmation par la jurisprudence). D
reste cependant intéressant et instructif de retracer synthétiquement ces débats,
puisqu'ils jouent un rôle important dans les discussions concernant la brevetabilité des
autres formes de vie (voy. les chapitres suivants).
A." L'interprétation de l'art. 53b] CBE
Selon l'art.SBb], «les brevetsne sontpas délivréspour les variétés végétales ou les
races animales [...], cette disposition ne s'appliquantpas [...] aux produits obtenus par
ces procédés [microbiologiques]».
L'argument essentiel contre la brevetabilité des micro-organismes a été le suivant:
les termes «variétés végétales ou races animales » comprennent également les micro
organismes, qui sont tous de nature soit végétale soit animale, parce que sinon on
n'auraitpas dû ajouter la restriction que cette exclusion ne s'appliquepas aux procédés
microbiologiques et aux produitsobtenuspar ces procédés'*^. On a voulu exclurede la
brevetabilité toute la matière vivante, parce que sinon on aurait inclus dans les
restrictions les micro-organismes en tant que tels, alors qu'on neparle que de procédés
microbiologiques et de leurs produits'^ ^.
44 Voy. par exemple VON PECHMANN, loc.cit., p.396 (admettant cependant une protection en tant que
produit direct d'un procédé microbiologique); F. PANEL, La protection des inventions en droit européen
des brevets (Lib. Techn., Paris 1977), n° 119, 184 (qui en excepte cependant les «protistes micro
organismes» considérés comme brevetables); BURNIER, op.cit., p.126-27 (la microbiologie est incluse
dans la biologie); OREDSSON, loc.cit., p.241 pour la loi suédoise de 1967, avant la réforme de 1983;
Directives de rO.F.P.1. suisse jusqu'en 1985, sur la base du Message du Conseil Fédéral à l'occasionde la
loi de 1976 (FF 1976, I, p.68); décision de la division de recours de l'Office autrichien des brevets du 7
mars 1985, Ôsterr. Patentblatt 1985, p.l02 (= J.O. de l'OEB 1986, p.l09): une loi du 27 juin 1986 a
modifié rart.2, § 2 de la loi sur les brevets de 1984 (correspondant à l'art.53b]) pour inclure expressément
les micro-organismes dans le domaine de brevetabilité: voy. N. MARTERER, Die Patentierbarkeit von
Mikroorganismen per se, GRUR Int. 1987, p.490 et sv.
U. FTTZNER, Der patentrechtliche Schutz mikrobiologischer Erfindungen (thèse, Berlin 1982), p.63; H.
WIRTZ, DieEinordnung dermikrobiologischen Verfahren undder durch diese zu gewinnenden Erzeugnisse
unter den Erfindungsbegriff im StraBburger Obereinkommen, GRUR 1970, p.l05 et sv., s'étaitprononcé
de lege ferenda contre la brevetabilité des produits microbiologiques et en faveur de celle des micro
organismes qui lui paraissait plus efficace. En sens contraire A. HONI, Stoffschutz ftir Erzeugnisse
mikrobiologischer Verfahren, GRUR 1970, p.542 et sv. (avec réplique de WIRTZ, GRUR 1971, p.238),
parce que les produits microbiologiques méritent également protection et parce que les micro-organismes
ne constituent le plus souvent que des découvertes.
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D'autres''^ ont soutenu enfaveur de la brevetabilité que les micro-organismes font
partie du règne des protistes qui ne sont ni plantes, ni animaux''"'. N'étant pas exclusde
manière expresse, ils sont brevetables en vertu du principe général ou du moins en tant
que «produits obtenus par des procédés microbiologiques» parce qu'ils peuvent être,
par exemple, le résultat d'un procédé de génie génétique, ou simplement d'une
multiplication, qui constitue également un procédé microbiologique. Si on admettait la
solution contraire, il faudrait faire une distinction inutile entre des produits de nature
chimique (par exemple des métabolites) et de nature biologique (par exemple des
micro-organismes): comme les premiers ne sont pas exclus de la brevetabilité par la
première partie de la phrase, il ne fallait pas les excepter dans la deuxième, de sorte
qu'on ne pouvait viser que les micro-organismes.
Ces auteurs ajoutent qu'on ne peut d'ailleurs considérer les micro-organismes
comme des plantes ou des animaux, parce que sinon il faudrait excepter dans les
procédés microbiologiques, pourtant brevetables de manière générale, les procédés
essentiellement biologiques qui ne sont pas brevetables, ce qui présuppose pour le
moins une rédaction illogique du texte. Selon eux, le législateur a donc voulu exclure
dans la matière vivante uniquement les régnes végétal et animal, ou le domaine de la
biologie, mais pas les inventions dans le domaine de la microbiologie'*®, ce qu'il a
voulu préciserpar la restriction à l'exclusion contenue dans la premièrephrase.
Enfin, dans les pays où lesvariétés végétales ne sontexclues de la brevetabilité que
dans la mesure où elles peuvent êtreprotégées par la législation sur la protection des
obtentions végétales (Belgique, Allemagne, France, Espagne: voy. le chapitre suivant),
les micro-organismes de nature végétale non couverts par cette législation seraient
brevetables, de sorte qu'ils auraient unsort plus favorable que les micro-organismes de
nature animale, ce qui ne serait pas logique*^.
L'OEB^" a finalement pris une décision favorable en estimant que les micro
organismes ne font pas partie des règnes animal et végétal et que l'expression «procédé
microbiologique» couvre non seulement les procédés industriels d'utilisation, mais
également les procédés de fabrication et la multiplication de micro-organismes qui
constituent dès lors un «produit microbiologique» brevetable. Cette solution peu
convaincante dans son raisonnement (voy. la section 1, § 3 in fine) est également
appliquée par tous les officesdes brevets des pays européens examinés^^
VAN EMPEL, op.cit., p.72; U. BLUM, Der Patentschutz fur mikrobiologische Erzeugnisse und Verfahren
nach dem schweizerischen Patentrecht und dem Europàischen Patentubereinkommen (Verlag Ostschweiz,
St.Gallen, 1979), p.61 et sv., 86-87; R.E. BLUM, Fragen der Patentfâhigkeit von Erfindungen auf dem
Gebiet der lebenden Materie, GRUR Int. 1981, p.293 et sv.(296-97); R. TESCHEMACHER, Die
Patentfâhigkeit von Mikroorganismen nach deutschem und europàischem Recht, GRUR Int. 1981, p.357
et sv.(359-60); W. TROSTEDT, Patentierung mikrobiologischer Erfindungen, GRUR 1981, p.95 et
sv.(lOO); G. BENKARD, Patentgesetz - Gebrauchsmustergesetz (7. Aufl., bearb. v. K. BRUCHHAUSEN,
W. BALLHAUS, R.ROGGE, E. ULLMANN) (Beck, Miinchen 1981), § 2, n° 20.
En ce sens déjà E. VON PECHMANN, Ober nationale und internationale Problème des Schutzes
mikrobiologischer Erfindungen, GRUR 1972, p.51 et sv., pour justifier l'insertion du domaine
(techmque) de la microbiologie dans le droit des brevets.
Dans l'opinion des auteurs de la CUEB, les micro-organismes n'étaient pas couverts par la Convention
UPOV, dont l'existence a justifié l'exclusion des variétés végétales, et ne devaient donc pas être exclus à
leur tour pour cette raison: GRUSZOW, REMICHE, op.cit., n° B 152. Voy. cependant le chapitre suivant,
section 2, § 1, C, 2.).
SCHULTE, op.cit., § 2, n° 16.
Directives C.IV.3.5. Voy. le Communiqué du Président de l'OEB du 11 décembre 1981, J.O. de l'OEB
1982, p.l9.
En Suède l'attitude négative de l'Office des brevets a été abandonnée en 1983: OREDSSON, loc.cit., p.229
et sv.(237). Elle reste cependant négative en R.D.A.: loc.cit. neuerer B, p.172-73; en Norvège, l'Office
des brevets considère actuellement que les micro-organismes ne sont pas toevetables au regard de l'art.l.
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La majorité des auteurs considère d'ailleurs que la protection accordée est absolue et
non seulement relative au procédé d'obtention (basée surune revendication «product-
by-process»: voy. infra). Une protection relative découlerait de toute façon de l'art.
64(2) CBE52, de sorte qu'elle ne devrait pas être répétée à rart.53b]. Ce dernier ne
limite d'ailleurs pas la protection aux produits «directs» obtenus par un procédé
microbiologique, mais permet laprotection de tous les produits microbiologiques^^.
B.- Les micro-organismes, produits de la nature ?
1. En Europe
Après avoir établi que labrevetabilité des micro-organismes ne semble pas interdite
par rart.53b], il faut encore vérifier si elle n'est pas empêchée par un obstacle plus
fondamental, à savoir l'absence d'une véritable invention lorsque les micro-organismes
ne sont que des produits naturels découverts par l'homme.
Avant l'introduction dans les législations nationales d'une disposition
correspondant à rart.53b], cet argument a parfois tenu en échec la protection de micro
organismes. Ainsi, il a étéjugé en France audébut du siècle qu'un champignon, bien
qu'isolé pour la première fois par le demandeur, était un simple produit de la nature
qui, malgré ses caractéristiques intéressantes pour l'industrie, n'était pas brevetable; la
mention des avantages du champignon ne constituait pas l'invention d'un produit
industriel nouveau, mais seulement laconstatation des avantages inhérents à la nature
et à la robustesse particulière du produit^"*.
Si l'idée qu'un micro-organisme simplement trouvé ou découvert ne peut être
breveté s'est maintenue en tant que principe^^, son interprétation est devenue moins
stricte. Ainsi, en France également, il a été jugé que ladécouverte d'un produit naturel,
dont sont indiquées des applications industrielles, est brevetable^®. En Allemagne, le
Tribunal fédéral des brevets ajugé que des micro-organismes obtenus pour lapremière
fois pardes procédés reproductibles desélection à partir de la flore spontanée, et cela
uniquement grâce à l'intervention humaine sur un substrat, sont brevetables même s'ils
n'ont pas été modifiés génétiquement (par exemple par une mutation induite) '^^ . Dès
al.4.2 de la loi sur les brevets, mais n'a pas encore pris de décision définitive: OMPI, La protection des
inventions biotechnologiques par la propriété industrielle (doc BioT/CE/III/3 prov., 3 juillet 1987), n°
43.
BOSSUNG, loc.cit., p.l26, et VON PECHMANN, loc.cit.(1975), p.396 envisageaient cette forme de
protection indirecte parce qu'une protection per se leur paraissant douteuse ou impossible.
R. TESCHEMACHER, Patentability of biotechnological inventions and disclosure of micro-organisms in
the European grant procédure before the EPO, in; Biotechnology Patent Conférence Workbook
(Conférence held by ATCC, April 29&30, 1985), p.75 et sv.; FTTZNER, op.cit. , p.47 et sv. et les auteurs
cités; Directives de l'O.F.P.I. suisse, X-942.2; Leidraad voor de behandeling van octrooiaanvragen
(december 1981), p.7-14, et M.S.M. GROENENDIJK, Octrooieerbaarheid van micro-organismen
(doctoraalthesis, Leiden december 1982), p.27-28.
Trib.civ. Seine 16 juillet 1921 et Cour Paris 22 juin 1922, Ann. 1922, p.346.
Voy. par exemple pour laBelgique; DE BRABANTER, loc.cit., p.47-48; A. DELCORDE, La protection
des inventions (Story-Scientia, Gand 1985). p.15-16; B. VAN REEPINGHEN, M. DE BRABANTER, Les
brevets d'invention (Larcier, Bruxelles 1987), p.8, 57; VANDER HAEGHEN, op.cit., n° 112 ne considère
pas les micro-organismes comme des produits de la nature, mais plutôt comme des moyens techniques en
vue de laproduction de biens. Pour les Pays-Bas: M.W. DRUCKER, G.H.C. BODENHAUSEN, Kort begrip
van het recht betreffende de intellectuële eigendom (6de druk bewerkt door L. WICHERS HOETH) (Tjeen
Willink, Zwolle 1984), p.25. En France COMBALDIEU, loc.cit., p.490; F.L. BILLON, P. GUERIN, La
propriété industrielle en biotechnologie, in: J.C. PELISSOLO, La biotechnologie, demain ? (Rapport à
M. le Président, Paris 1981), Annexe III, p.91 et sv.
Trib.civ. Seine 9 mai 1957, Ann. 1963, p.329, avec note M. DE HAAS.
BPatG 5 avril 1978, GRUR 1978, p.586(587) - Lactobacillus bavaricus.
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lors que les micro-organismes ont subi une telle modification, l'octroi de brevets ne
pose normalement pas de problèmes de ce point de vue®®.
n n'existe actuellement pas de solution uniforme en Europe, et l'attitude des Offices
de brevets n'est généralement pas clairement fixée, vu l'absence de jurisprudence
précise sur ce point dans la plupart des pays. En dehors des cas extrêmes de micro
organismes simplement trouvés et de ceux modifiés par la technique de l'ADN
recombinant, par exemple, la frontière entre un produit de la nature et un produit de
l'homme est variable: soit le simple isolement suffit si le micro-organisme n'était pas
connu jusque-là (Royaume-Uni), ou s'il présente des propriétés non prévisibles
(Danemark), soit il faut que le micro-organisme soit purifié (France, Pays-Bas), soit
encore il faut que certaines modifications se fassent au cours de l'isolement, de sorte
que le micro-organisme isolé n'est plus identique à celui présent dans la nature
(Allemagne) '^, dans quel cas il faut encore voirsi la différence doitêtre génotypique ou
simplement phénotypique®".
On examinera ces arguments ultérieurement®^ L'absence de jurisprudence récente
en la matière indique en tout cas que la question ne soulève guère de problèmes en
pratique.
2. En dehors de l'Europe
Dans les pays de la Common Law (au Royaume-Uni jusqu'en 1977), les lois sur
les brevets ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant les organismes
vivants. Ils énumèrent par contre des catégories d'inventions brevetables, dont
notamment les «(articles of) manufacture» et les «compositions ofmatter».
Les discussions sur la brevetabilitédes micro-organismesont par conséquent porté
sur deux points généralement liés: le fait de savoir s'il s'agit de prc^uits de la nature, et
la question si et dans quelle mesure le caractère vivant de la matière à breveter doit être
pris en compte pour décider si on est en présence de «statutory subject matter».
En Australie, l'Office des brevets a rejeté des revendications sur des souches d'un
micro-organisme (champignon) isolé à partird'échantillons du sol et déposé (mais sans
indication du procédé d'obtention) dans une collection de souches, au motif qu'il n'y a
pas d'invention en cas de simple découverte, ou d'une simple identification, ou du
simple isolement par un procédé non spécifié, de quelque chose qui existe dans la
nature®^. Selon l'Office, le demandeur avait découvert un organisme vivant dans la
nature et en avait modifié les caractères morphologiques en changeant ses conditions de
croissance, sans cependant apporter quelque chose d'utile à la technique. Mais il a
précisé que la situation auraitété toute autre si, en obtenantle micro-organisme à partir
d'un quelconque processus microbiologique exigeant une intervention humaine
contrôlée, le demandeuravait obtenu un nouveau micro-organisme dont les propriétés
utiles avaient été améliorées ou modifiées. En tout cas, l'objection qu'un micro-
Voy. la note précédente et W.L. HAYHURST, Les brevets relatifs aux micro-organismes industriels dans
les pays anglophones, Prop. Ind. 1971, p.l91 et sv.(194); R.D. SATCHELL, Chemical product patent
practice in the United Kingdom, 1 HC 179(183) (1970); COMBALDIEU, loc.cit.-, BILLON, GUERIN,
loc.cit.-, VAN REEPE^GHEN, DE BRABANTER, op.cU., p.6. 12.
Voy. les réponses officielles au questionnaire de l'OCDE, in: F.K. BEIER, R.S. CRESPI, J. STRAUS,
Biotechnologie et protectionpar brevet. Une analyse internationale (OCDE, Paris 1985), p.52 et sv.
Pour la première altemative: TESCHEMACHER, loc.cit.(198I), p.361: pour la seconde: BLUM, op.cit.,
p. 69 et sv.
Chapitre I, section 1 et 2 de la troisème partie, chapitre I, section2 de la quatrième partie, chapitre ni,
section 2 de la cinquième partie.
" Inre Ranks Hovis McDougall Ltd., 8IIC 453 (459) (1977).
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organisme, étant de nature vivante, n'est pas couvert par le terme «manufacture», est
basé sur une interprétation trop restrictive de ce terme. Dès lors, l'Office accepte des
revendications portant sur des micro-organismes génétiquement modifîés®^
La même affaire a été plaidée en Irlande devantla GourSuprême, qui a jugé'^ ^ que la
souche définie était une substance non modifiée existant dans la nature et ne pouvait
pas être brevetée en vertu de rart.9(7) de la loi irlandaise sur les brevets de 1964
(identique à rart.4(7) de l'ancienne loi anglaise). Sur la base d'une analyse sémantique
des termes «manufacture» et «composition ofmatter» (art.2) qui impliquent les sens de
«mettre ensemble, fabriquer, construire», la Cour a estiméqu'ils ne s'appliquaient pas
aumicro-organisme enquestion, qui estfait decellules vivantes qui«croissent» ouque
l'on «fait croître», ce qui ne correspond pas au sens des deux termes légaux. Même si
une substance a été fabriquée par l'homme, elle n'a pas nécessairement été <^abriquée»
au sensde la loi^^. Dès lorsqu'une intervention humaine donne cependant à la matière
une de nouvelles formes, qualités ou propriétés, l'Office des brevets considère qu'on
est en présence d'une véritable invention - «manitfacture»^.
Aux Etats-Unis d'Amérique, Louis Pasteur obtint un brevet de produit pour une
levure en 1873 déjà'^ "'. Et pendant cent ans, des brevets similaires furent délivréspour
des vaccins, des micro-organismes avec des substances ou des mélanges des micro
organismes (mais pas pour un micro-organisme per se)^^, sans qu'une objection ait été
soulevée quant à la brevetabilité de la matière vivante, si ce n'est sur la base de la
doctrine des lois et produits de la nature. La CourSuprême a ainsijugé que les qualités
de bactéries sont desmanifestations de lois de la nature, libres pourtout homme, et que
la constatation du fait que certaines espèces de bactéries peuventêtre mélangées sans
effet néptif sur leurs propriétés respectives n'est que laconstatation de leurs qualités
de non-inhibition. Concrètement, l'assemblage de six espèces de bactéries dans une
seule culture, où chacune exerce son activité naturelle sans que la combinaison
élargisse leur utilité et sansque soitcrééeunenouvelle bactérie, n'est que la découverte
non-brevetable de l'activité de la nature («unpatentable discovery of handiwork of
nature»)^.
Ces questions ont été réexaminées et définitivement tranchées à l'occasion des
affaires Bergy et Chakrabarty, après que l'Office des brevets ait refusé d'accorder des
brevets pour des organismes vivants au début des années 70. Etant donné la
complexitéde la procédure,il est utile de rappeler brièvementles faits avant d'examiner
les réponses aux questions sous examen'^ " résultant des différents arrêts rendus.
" BEIER, CRESPI, STRAUS, op.cit., p.52. 54.
^ Ranks Hovis McDougall v. Contr. of Patents, [1978] F.S.R. 588. L'examinateur avait rejeté la demande
parce que les micro-organismes sont, comme les plantes et animaux, vivants et se reproduisent et ne sont
dès lors pas brevetables, même s'ils appartiennent à un ordre de vie inférieur. La même revendication
aurait été acceptée sans problème au Royaume-Uni.
La Cour rejoint expressément l'opinion divergente dans le premier arrêt américain Chakrabarty, qu'elle
prend en compte comme aussi l'arrêt Bergy I (voy. les notes (71) et (72) ci-après).
^ National Research Development Centre's Application, décision de l'Office irlandais des brevets du 7 avril
1986, résumé dans EIPR 1986, p. D 161, GRUR Int. 1988, p.428, note J. NEUMEIER. L'Office se base
expressément sur l'arrêt américain Chakrabarty (voy. la note (74) ci-après).
U.S. Patent Nr. 141.072: «2. yeast.freefrom organic germs ofdisease, as an article of manufacture».
Voy. les exemples chez D.G. DAUS, R.T. BOND, S.K. ROSE, Microbiological plant patents, 10IDEA 87
(94-95) (1966), et COOPER, op.cit. , § 2.02, notes (14) et (15).
Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 76 U.S.P.Q. 280 (S.C. 1948).
Il y eut d'autres points controversés ayant trait au rôle des législations spéciales en matière végétale et à
l'insertion de nouvelles technologies dans le droitdes brevets: ils seront exposés ultérieurement (chapitre
ni ci-ajjrès et chapitre El de la quatrième partie).
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En 1972, A.M. Chakrabarty intrcxiuisit une demande de brevet, portant notamment
sur une bactérie modifiée génétiquementpar l'insertion d'au moins deux plasmides lui
conférant la capacité de dégrader de multiples composantes d'hydrocarbure. Après un
premier rejet par l'examinateur, la Chambre de recours admit en 1976 qu'il ne
s'agissait pas d'un produit de la nature, mais rejeta la demande pour d'autres motifs.
En 1974, M.E. Bergy, J.H. Coats et V.S. Malik introduisirent une demande
portantnotamment sur uneculture biologiquement pured'un micro-organisme capable
de produire un antibiotique. Après avoir été rejeté d'abordpour étant un produit de la
nature, la Chambre de recours décida en 1976 qu'un organisme vivant n'est pas
brevetable dans le cadre de l'art. 101.
Cettedécisionfut réformée en 1977 par la Courd'Appel des Douanes et Brevets"'!,
qui confirma son arrêt l'année suivante dans l'affaire Chakrabarty'^ ^ Suj- pourvoi par
l'Office des brevets, l'arrêt Bergy futcassé par la CourSuprême et l'affaire renvoyée à
la Cour d'Appel. Etant donné sa similarité, la Cour reprit également en considération
l'affaire Chakrabarty et rendit un arrêt commun, confirmant la brevetabilité de la
matière vivante''^. Après un ultime pourvoi par le Commissioner of Patents et
désistement de Bergy, la Cour Suprême confirma, par une décision 5 contre 4, quele
micro-organisme revendiqué par Chakrabarty était bien brevetable sur la base de
l'art. 101^4.
Dans son raisonnement, elle part de la constatation que le législateur a voulu inclure
dans le champ de brevetabilité «toutce qui sous le soleil estfait par l'homme», mais
que la jurisprudence en a exclu les lois de la nature, les lois physiques, les idées
abstraites et des produits tels qu'un nouveau minerai trouvé dans la terre ou une
In re Bergy, Coats and Malik, 195 U.S.P.Q. 344 (CCPA 1977) (Bergy I).
In re Chakrabarty, 197 U.S.P.Q. 11 (CCPA 1978).
In re Bergy, Coats and Malik. in re Chakrabarty, 201 U.S.P.Q. 353 (CCPA 1979) (Bergy II). Pour un
aperçu des discussions avant l'arrêt de la Cour Suprême, voy. par exemple: T.D. KILEY, Common sense
and the uncommon bacterium - is "life" patentable ?, 60 J.P.O.S. 468 (1978); W.D. NOONAN,
Patentability of microorganisms: légal control of life, 47 UMKC Law Review 130 (1978); H.h!
BERNSTEIN, Patenting the microorganism: In re Bergy, the first step up the chain of life, 2 G.Mason
UnivL.Rev. 265 (1978); D.K. McDONALD, The patentability of living microorganisms under 35 USC §
101; In re Bergy, 58 Nebraska L.Rev. 303 (1979); J. DRAZEK, Ownership of living invention - In re
Bergy, 29 De Paul LJiev. 215 (1979); D.R. DUNNER, C.E. LIPSEY, The patentabiUty of Ufe forms, new
technologies and other flooks of nature, 7 APLA QJ. 190 (1979); P.J. LUCKERN, C.W. HESSELTINE,
Living organisms are not compositions of matter under 35 USC § 101, 7 APLA QJ. 236 (1979); E.W.
GUTTAG, The patentability of microorganisms: statutory subject matter and other living things, 11 Int.
Prop. Law Review 17 (1979); ANON., Implications of the Plant Patent Act for the patentability of
microorganisms, 39 Maryl.L Rev. 316 (1979); St.A. BENT, Living matter found to be patentable: In re
Chakrabarty, 11 Conn.L.Rev. 311 (1979); I.P. COOPER, Patent protection for new forms of life, 38
Fed.Bar J. 34 (1979); St. CRESPI, Patenting natures secrets and protecting microbiologists' interests,
258 Nature 590 (1980); J.W. BEHRINGER, Germ warfare in the patent courts ?, 31 Hast. LJ. 883 (1980);
A.P. GERSHMAN, J. SCAFETTA, Patents on microorganisms, 21 IDEA 1 (1980); V. VOSSIUS, Ein
wichtiger Schritt zur Anerkennung der Patentfahigkeit von Mikroorganismen in den USA, GRUR Int.
1980, p.l6 et sv.
Diamond, Commr. of Patents, v. Chakrabarty, 206 U.S.P.Q. 193 (S.C. 1980). Pour des commentaires
voy. par exemple L.L. GREENLEE, New criteria for patentable subject matter, microorganisms and
computer-related technology, Brookl.L.Rev. vol.XLVH (1980), p.43 et sv.; G. JOHNSON, Patent law:
patentability of micro-organisms - what next ?, 32 U.Flor.L.Rev. 820 (1980); I.P. COOPER, The patent
system and the "new biology", 8 Rutgers Journal of Computers, Technology and the Law 1 (1980-81); A.
BLOOM, Designer genes and patent law: a good fit, New York Law School L.Rev. vol.XXVI (1981),
p.1041 et sv.; J.W. BEHRINGER, Microorganism patents, 63 J.P.O.S. 128 (1981); C.H. WOLFE, Life
forms found to be within the ambit of section 101 of the Patent Code, 11 CumberlL.Rev. 775 (1980-81);
K.G. KRUEGER, Building a better bacterium: genetic engineering and the patent law after Diamond v.
Chakrabarty, Col.L.Rev. vol.LXXXI (1981), p.l59 et sv.; D.G. DAUS, New life in U.S.patents - the
Chakrabarty case, EIPR 1981, p.l94 et sv.
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nouvelle plante trouvée dans un environnement sauvage. Or, le demandeur ne
revendiquait pas un phénomène naturel inconnu auparavant, mais un article
manufacturé ou une composition de matières n'existant pas dans la nature - un produit
de l'ingéniosité humaine. Et contrairement à l'affaire Funk précitée, il s'agissait d'une
bactérie produite artificiellement, présentant des caractéristiques clairement différentes
de toute autre bactérie trouvée dans la nature. La Cour en a conclu que le micro-
organisme revendiqué était brevetable {«his discovery is not nature's handiwork, but
his own»)'^^.
Même après cet arrêt, l'Office des brevets semble n'avoir admis qu'avec réticence
les revendications portant sur des micro-organismes obtenus par des stimulants
chimiques ou physiques parce qu'il était possible qu'un mutant identique existe dans la
nature. Mais finalement, la Chambre de recours a décidé que cette possibilité ne
constituait pas un motif valable pour rejeter une demande''®.
Malgré sa valeur de principe pour l'évolution postérieure, l'arrêt Chaktabarty
n'apporte pas de précisions sur d'autres points litigieux qui avaient été en cause dans
l'affaire Bergy, celui-ci s'étant retiré en dernière instance pour accroître les chances
d'obtenir un arrêt de principe favorable: le micro-organisme revendiqué par
Chakrabarty n'avait en effet déjà pas été considéré comme un produit de la nature par
l'Office des brevets, contrairement à la culture biologiquement pure d'un micro-
organisme de Bergy. Les deux arrêts rendus par la Cour d'appel dans cette affaire
gardent donc leur valeur en ce qui concerne les problèmes qui y sont tranchés.
Dans les deux arrêts, la Cour estima que la nature et les utilisations commerciales de
cultures biologiquement pures de micro-organismes sont analogues, quant à leur
utilisation pratique, à des substances chimiques inanimées, comme des réactifs ou
catalyseurs utilisés dans l'industrie chimique, et il n'y a pas de raison de les exclure de
la brevetabilité uniquement parce qu'ils sont vivants. Pour elle, la vie est largement de
la chimie, et c'est parce qu'ils sont vivants que les micro-organismes sont utiles; leur
caractère vivant, par opposition à des substances chimiques actives, constitue une
différence sans signification légale, de sorte que les deux doivent être traités de la
même manière au regard de l'art. 101. Selon la Cour, il serait d'ailleurs illogique de
considérer qu'une culture pure de micro-organismes ne serait pas brevetable à cause de
son caractère vivant, alors que le fonctionnement d'un organisme vivant et l'utilisation
de ses fonctions de vie dans un procédé n'affecte pas la brevetabilité de ce dernier.
Enfin, une telle culture produite avec beaucoup de travail dans un laboratoire serait loin
de constituer un produit de la nature préexistant et simplement cueilli qui n'est pas
brevetable''''.
Une approche similaire a été suivie peu après par la Chambre de recours de l'Office
canadien des brevets qui auparavant avait rejeté, sous l'influence de l'ancienne
jurisprudence anglaise, des revendications portant sur la matière vivante elle-même''^.
A l'occasion de deux revendications portant sur une culture microbienne de
champignons acclimatés à la liqueur de sulfite, provenant du traitement de la pulpe de
bois et capable de digérer les polluantscompris dans ces résidus, la Chambrea décidé
206 U.S.P.Q. 197.
W.A. BIGGART, Prosecution of biotechnology-related patent applications, in: Biotechnology Patent
Conférence Workbook, op.cit.(1985), p.l9, citant ex parte Blair and Davis (POBA 1983).
Bergy I. 195 U.S.P.Q. 348-51; Bergy H, 201 U^F.Q. 372-75.
Manual of Patent Office Practise, sect. 12.03-01(a). Cf. D.W. OVEREND, Living matter and method of use
daims, PTIC-Bulletin , sériés 7 (1972), p.259 et sv.; J. KOKONIS, Patentable subject matter, PTIC-
Bulletin , sériés 7 (1973), p.340 et sv.
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que toutes les nouvelles formes de vie qui sont produites «en masse», comme c'est le
cas pour la préparation de composés chimiques, et qui sont formées en si grand
nombre que toute quantité mesurable possédera des propriétés et caractéristiques
uniformes, sont brevetables. n faut cependant que l'organisme soit créé par l'inventeur
et n'ait pas existé préalablement dans la nature'^'. Les cultures purifiées de micro
organismes ne sontcependant pas brevetables, sauf si ceux-ci présentent des propriétés
non prévisibles et inconnues antérieurement®®.
Au Japon, la loi ne contient ni disposition spécifique à des organismes vivants, ni
catégories d'inventions brevetables. Les Directives de l'Office des brevets de 1970,
relatives aux procédés d'utilisation de micro-organismes, considéraient que les micro
organismes n'étaient pas brevetables per se parce qu'ils ne sontpas susceptibles d'être
utilisés dans l'industrie à cause de l'absence de reproductibilité^^. Elles ont été
complétées en novembre 1979 par des «Directives pour l'examen d'inventions de
micro-organismes per se»^^, qui admettent depuis lors que les micro-organismes sont
brevetables, sans restriction apparente quant aux organismes naturels.
C.- Le concept de «micro-organismes»
Les décisions favorables sur la brevetabilité des micro-organismes créent la
nécessité de lesdélimiter parrapport aux autres formes de vie, qui dans beaucoup de
cas ne sont pas considérées comme brevetables, comme par exemple en Europe les
variétés végétales et lesraces animales (voy. les chapitres suivants).
Les Directives de l'OEB ne contiennentpas de définition ni de critère de distinction
à ce sujet, mais précisent que les plasmides et les virus sont également considérés
comme des micro-organismes®^ pour l'application des directives de l'O.F.P.L suisse,
le terme «micro-organismes» englobe les «bactéries, mycoplasmes, rickettsies,
moisissures, levures, algues, protozoaires, virus et cultures cellulaires»^'^. Une
interprétation similaire est donnée à ce terme dans la proposition de directive
communautaire^^. En Suède, on y inclut également les virus, plasmides et cellules
végétales et animales non différenciées®®. Dans l'exposé des motifs de la loi
autrichienne du 27 juin 1986, modifiant la loi sur les brevets de 1984 pour prévoir
expressément la brevetabilité des micro-organismes, on précise que ceux-ci
comprennent notamment les procaryotes, les eucaryotes inférieurs (parexemple algues
inférieures ouchampignons inférieurs), ainsi que les porteurs d'information génétique,
comme les virus et les plasmides.
Les directives japonaises de 1979 (pt.l) incluent dans ce concept les levures,
champignons, bactéries, actinomycètes, algues unicellulaires, virus et protozoaires.
Application of Abitibi Co., 62 C.P.R.(2d) 81 (1982).
Voy. la réponse officielle du Canada in BEIER, CRESPI, STRAUS, op.cit. , p.54. En faveur de la
brevetabilité E.J. McKHOOL, Lifeform patentability advisory committee, 2 Can.Int.Prop.Rev. 119 (123)
(1985).
Pt. 3.11(1). ,
Yusa and Hara Journal vol.9 (1982), n° 3, p.7et sv.
Directives C.IV.3.5.
X-941.3. La liste s'inspire de l'art.l, al.2 des «Conditions générales relatives au dépôt de micro
organismes en cas de demandes de brevets d'invention» de l'Institut Pasteur, arrêté du 30 avril 1976,
P1976, I, 83 et 89 et sv. (qui cite les champignons à la place des moisissures).
Commission des CE, loc.cit., art.l9(a); le terme doit être interprété dans son sens le plus large comme
englobant toutes les entités microbiologiques capables de réplication, dont notamment la liste des
organismes mentionnés (où les champignons sontcités à la place des moisissures et des levures).
86 OREDSSON, loc.cit., p.244.
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ainsi que facultativement les cultures de tissus d'animaux et de plantes. Cette
énumération est reprise par la décision canadienne Abitibi (qui remplace les «cultures
de tissus» par des «lignées cellulaires»), mais uniquement à titre d'exemple, et elle
l'étend à toutes les formes de vie présentant les caractéristiques mentionnées ci-avant
D'autres énumérations ont été faites en doctrine®^, et on retrouvera ultérieurement
ces questions de définition et de délimitation^®. Il suffît de constater que les virus sont
généralement considérés et traités commedes micro-organismes®' et que les Officesde
brevets adoptent généralement une approche pragmatique qui consiste à faire couvrir
par ce concept toutes les formes de vie (microscopiques) acceptées par les institutions
de dépôt de micro-organismes^.
§3. Fractions subcellulaires
A." Généralités
Dans ce troisième groupe de produits, on peut distinguer essentiellement d'une part
des composantes cellulaires comme les enzymes, protéines, organites etc., et d'autre
part les substances (ADN et ARN) porteuses de l'information génétique. Le premier
groupe correspondant en fait à celui des «produits microbiologiques» (voy. le § 1), on
n'examinera ici que le second.
Comme on vient de voir, les plasmides sont (comme les virus) parfois assimilés
aux micro-organismes. Le projet de directives japonaises de 1984 en matière de génie
génétique (pt.l) parle d'«inventions impliquant des micro-organismes» pour inclure
sous ce terme également les gènes étrangers, vecteurs et vecteurs recombinés.
Il n'y a pas encore de jurisprudence sur ce point, mais l'attitude générale semble
être qu'il s'agit de substances purement chimiques'^ dont la brevetabilité est appréciée
selon les règles générales applicables à cette matière, et on a dès lors suggéré que ces
substances sont brevetables si elles sont substantiellement pures'^ ou obtenues par
synthèse chimique, et non simplement extraites^^
Par exemple J. RUDOLPH, Rechtsschutz mikrobiologischer Erfindungen, neuerer B 1969, p.l81 et
sv.(182): algues, bactéries, actinomycètes, champignons (y compris les moisissures et les levures), les
protozoaires et les virus; R. TESCHEMACHER, PatentaWe subject matter under the European Patent
Convention in the field of biotechnology. Symposium on the protection of biotechnologiccd inventions
(Ithaca, New York, June 4-5, 1987), p.87 et sv.(92): bactéries, fungi (y compris les levures), algues,
protozoaires, cellules animales et végétales in vitro, hybridomes ainsi que virus, phages et plasmides.
Voy. le chapitre H, section 5, § 3 de la troisième partie, ainsi que le chapitre 1er, section 2, et le chapitre
n, section 1, § 2 et section 2 de la quatrième partie.
Dans les pays où il a été jugé que la distinction vivant - inerte n'est pas légalement pertinente, la question
si les virus sont ou ne sont pas des organismes vivanu devient de toute façon sans importance; B.C.
AUERBACH, Biotechnology patent law developments in Great Britain and the United States: analysis of
a hypothetical daim for a synthesized virus, 6 Boston College International and Comparative Law
Review 563 (582-83) (1983).
OREDSSON, loc.cit., p.244-45, critique cette attitude, puisque le Traité de Budapest n'a pas l'ambition de
définir les limites d'interprétation du concept de «micro-organismes» en matière de brevets.
Voy. par exemple A. HtTNI, V. BUSS, La protection par brevets dans le domaine du génie génétique,
Prop'lnd. 1982, p.396 et sv.(398-99); S;A. BENT, Patent protection for DNA molecules, 64 J.P.O.S. 60
(67) (1982); implicitement V. VOSSIUS, R. JAENICHEN, Zur Patentierung biologischer Erfindungen
nach Europâischem Patentiibereinkommen und deutschem Patentgesetz, GRUR 1985, p.821 et sv.;
OREDSSON, locxit., p.252.
BENT,,/oc.cif., p.74-75: A.A. WHALE, Patents and genetic engineering, IntelLProp. Law Rev. 1982,
p.93 et sv.(105) (pour des gènes synthétiques).
F. BAUMBACH, Patentierung gentechnischer Ergebnisse, der neuerer B 1980, p.l35 et sv.(137); StA.
BENT, R.L. SCHWAAB, R.L. CONLIN, D.D. JEFFERY, Intellectual property rights in biotechnology
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La particularité de ces substances ne réside cependant pas dans leur structure
chimique, mais dans leur contenu informationnel (l'ordre des séquences de bases).
Ceci a pour conséquence que ces substances (gènes, plasmides, etc.) sont soit
simplement extraites de cellules quand leur structure est trop complexe ou mal connue,
soit copiées, c'est-à-dire obtenues artificiellement sur la base d'un modèle identique
existant et observé dans la nature. Elles encourent donc facilement le reproche qu'il
s'agit de produits de la nature non brevetables.
On a suggéré à ce propos la distinction de trois catégories (gènes simplement isolés
d'un génome naturel, gènes synthétisés artificiellement mais identiques à des gènes
existant dans la nature, gènes artificiels sans contrepartie dans la natiire), tout en
admettant qu'un traitement différent est difficilement réalisable parce qu'il est
pratiquement toujours possible de modifier un gène sur un ou plusieurs points
secondaires pour qu'il ne soit plus simplement un produit natureP^.
Le fait que les substances extraites font toujours partie d'un ensemble plus large
(génome, cellule) et sont recombinées avec d'autres éléments et/ou insérées dans un
nouvel ensemble est également avancé pour montrer qu'il ne s'agit pas de substances
naturelles®^. De manière générale, ces substances ne seraient pas simplement
découvertes, mais mis à la disposition du public à la suite d'une manipulation
technique, et dès lors brevetables®'^ .
On retrouve donc essentiellement les arguments et distinctions utilisés pour éviter
que les substances et organismes soient considérés comme des produits de la nature®"^.
Cette objection ne semble d'ailleurs pas avoir d'imponance pratique'®. Bien que le
problème puisse être surmonté en tant qu'obstacle à la brevetabilité de principe, il se
posera de nouveau lors de l'examen des conditions de nouveauté et d'activité
inventive.
B.- Le caractère «informationnel»des gènes, obstacle à la brevetabilité ?
Les séquences d'ADN sont formées de nucléotides avec une structure chimique
bien connue et en tant que telle commercialement peu intéressante. Mais un gène
constitue plusqu'une simple composition chimique: on n'esten effetpas en présence
d'une structure (même complexe) répétée, mais d'une information (ou d'un message)
non cyclique, où l'élément important ne réside pas dans la formule chimique, mais
dans l'aménagement des différents éléments (les quatre bases), en tenant en outre
compte de l'environnement cellulaire®®.
Cette particularité soulève la question si ces substances peuvent simplement être
traitées comme lesautres produits chimiques, et s'il ne faut pas leurappliquer une autre
worldwide (MacMillan, Londoh 1987), p.276-77 (à condition qu'il n'y ait pas de contrepartie dans la
nature).
R. MOUFANG, Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (Heymanns, Kôln 1988), p.173-74.
95 WHALE, loc.cit., p.104; BENT, loc.cit., p.73.
HÛNI, BUSS, loc.cit., p.399: TESCHEMACHER, loc.cit.(1987), p.93: H. NEUMEIER, Sortenschutz
undJoder Patentschutz fur PflanzenzUchtungen (Heymanns, Kôln 1989), p.208.
Voy. par exemple Amgen v. Chugai Chemical Co. Ltd., 13 U.S.P.Q.ld 1737 (D.C. Mass. 1989), où le
tribunal a admis que l'ADN en question n'était pas un produit naturel puisqu'il avait été isolé et
d'environnement naturel et purifié.
Voy. T. PEHU, S. KNUTH, H.GW. GYLLENBERG, From application to patent in genetic engineering: 19
cases of the European Patent Office, 10 World Patent Information 184(1980).
" Un organisme vivant est aussi formé de substances chimiques, mais l'ensemble dépasse la simple
accumulation de celles-ci, et ceciest dû notamment à l'information biologique contenue dans les gènes.
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catégorie d'exceptions à la brevetabilité. Ne sont en effet pas considérés comme des
inventions, «notamment les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités
intellectuelles en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques», et «les
présentations d'informations», mais uniquement «dans le mesure ou le demande de
brevet concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel» (art.52(2) et (3) CBE).
Ni une interprétation exégétique, ni une analyse téléologique ne permettent
d'appliquer cette disposition directement à la création de nouveaux gènes^oo. Mais cette
énumération n'est pas exhaustive et les exemples donnés ne sont pas à proprement
parler «exclus» de la brevetabilité, mais inaptes à une protection par brevet parcequ'ils
ne constituent pas des inventions (voy. le chapitre I, section 2 ci-avant). Comme ils ont
tous trait à la formulation abstraite d'informations qui ne constituent que des
instructions ou enseignements s'adressant à l'esprit humain, on peut se demander si la
détermination d'une nouvelle séquence d'ADN constitue une véritable «invention».
Les instructions non brevetables en vertu de la CBE ne visent que la maîtrise des
formes et niveaux de la pensée humaine, sans qu'il y ait application de forces
naturelles, alors qu'un enseignement en vue d'une action technique (définition
traditionnelle de l'invention) s'adresse aux capacités intellectuelles humaines enrapport
avec la maîtrise de forces naturelles en vue de l'obtention d'un certain résultat. Le
critère décisif est dès lors la modification du monde extérieur que cet enseignement
entraîne^°i.
Dans le cas des innovations génétiques appliquées, il y a effectivement une
modification du monde extérieur, mais il s'agit d'instructions qui ne s'adressent pas à
l'esprit humain, mais à la «machinerie cellulaire»i02. On a fait à ce propos des
rapprochements avec des programmes d'ordinateurs1°^, dont les instinctions
s'adressent au matériel informatique et provoquent également des changements dans le
mondeextérieur'"^. Ces programmes ne sontpas brevetables sur la base de rart.52(2),
mais l'analogie des deux matières ne suffit pas pour étendre cette solution aux
programmes génétiques^"®.
Aux Etats-Unis, l'exclusion des programmes informatiques ne résulte pas d'une
disposition légalemaisrepose sur une idéeproche de celle utilisée à propos des loisde
la nature, à savoir qu'on ne doit pas conférer un droit exclusif portant sur une
information per se, mais seulement sur des applications concrètes, pour éviter un
accroissement du coût de rinformationi°®. La Cour d'appel des brevets a cependant
admis des revendications fonctionnelles portant sur une structure de données
En ce sens aussi MOUFANG, op.cjV., p.l80 et sv.
101 BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit., § 1, n° 101, 105.
C'est la divulgation de l'invention qui indique à l'homme (du métier) en quoi consiste cette instruction
biologique pour qu'il puisse la mettre en œuvre.,
1*® Voy. par exemple J. RUDOLPH, Die Weitergabe von Kenntnissen zur Losung technischer Aufgaben,
neuerer B 1968, p.l6 et sv.(18): BENT, loc.cit., p.68 et sv., et incidemment BAUMBACH, loc.cit.,
p.137.
1"^ GREENLEE, loc.cit., p.58-59, soulignant l'équivalence fondamentale entre structure et information. La
description est possible en termes structurels ou informationnels, et le choix de l'une ou l'autre forme
dépend du cas d'espèce. Le langage informationnel est souvent plus adéquat parce que fonctionnel (cf. la
desription des structures biologiques), mais cela ne signifie pas nécessairement que l'invention a un
caractère purement informationnel (rart.52(3) précise d'ailleurs que cette non-brevetabilité ne s'applique
que si un des élémentsest revendiqué en tant que tel).
1"® Voy. MOUFANG, op.cit., p.l45. Cf. GREENLEE, loc.cit., p.58 etsv.
10® Parker v. Flook, 198 U.S.P.Q. 193 (S.C. 1978).
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informatiques^®^, et ceci pourrait être transposé au domaine des structures génétiques
revendiquées fonctionnellement^o®. Par ailleurs, l'information génétique peut être
utilisée pour la création de nouvelles séquences tout comme une loi de la nature peut
être à la base d'une invention brevetable"^. Enfin, l'activité ou l'expression des gènes
dépend de l'environnement cellulaire; si celui-ci est intégré dans des revendications
portant sur des séquences d'ADN, la brevetabilité ne devrait pas être contestée^
Si donc le caractère «informationnel» des gènes isolés ne justifie pas leur non-
brevetabilité, il attire néanmoins l'attention sur un élément intéressant si on tient compte
de l'ensemble du génome d'un organisme: ne pourrait-on pas parler d'une écriture de
la vie, d'œuvres génétiques ou biologiques dont la seule particularité résiderait dans le
caractère vivant du produit final ? Cette observation suggère d'examiner le droit
d'auteurcomme une des sources de protection, et cette piste de réflexion sera explorée
au chapitre n de la cinquième partie.
In re Bradley, 202 U.S.P.Q. 480 (CCPA 1979). Voy. encore M. FLAMEE, Octrooieerbaarheid van
software (die Keure, Brugge 1985),n° 540.
BENT, loc.cit., p.69-70. Voy. le chapitre IH de la troisième partie. Dans l'arrêt de cassation de l'arrêt
BergyI, la Cour Suprême avait demandé à la Cour de renvoi de tenir compte de sa décision Parker v.
Plook, mais la Cour d'appel ne parvint pas à faire des rapprochements intéressants, et dans l'arrêt
Chakrabarty, la CourSuprême n'a même plus abordé la question.
Cf. AUERBACH, loc.cit., p.587.
Cf. les Directives de l'OEB, C.IV.2.2: si un programme en combinaison avec un ordinateur fait
fonctionner ce dernier d'une manière différente d'un certain point de vue technique, la combinaison des
deux peut être brevetable.
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Chapitre III
VEGETAUX ET CELLULES VEGETALES
La protection des innovations en matière végétale pose de nombreux problèmes dus
à l'existence de différents systèmesde protection, à l'imprécision des textes ainsi qu'à
la complexité du matériel végétal rendant toute classification malaisée. Comme au
chapitre précédent, on examinera d'abord les innovations relatives aux procédés et
ensuite celles aboutissant à de nouveaux produits.
Section 1. Lés procédés
§ 1. Procédés de culture, de traitement et d'obtention
Selon rart.53b] CBE, des brevets ne sont pas délivrés pour «[...] les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, [...] cette disposition ne
s'appliquant pas aux procédés microbiologiques [...]».
On essayera d'éclaircir le sens de cette disposition par sonorigine historique et les
distinctions, d'ailleurs peu uniformes d'un pays à l'autre, faites avant l'harmonisation
européenne du champ de brevetabilité.
A.- La situation ancienne
Sousle régime des législations antérieures à la CBE, on distinguait en Allemagne,
en Suisse et parfois aux Pays Bas entre, d'une part, les procédés d'obtention
classiques qui débouchaient sur des végétaux présentant de nouveaux caractères
héréditaires, et d'autre part les procédés de culture (ou de cultivation) et de traitement,
parmi lesquels on classait tous les procédés de manipulation de végétaux leur
permettant de développer mieux leurs potentialités (par exemple une croissance plus
rapide, une meilleure adaptation à l'environnement, des fleiu-s plus nombreuses, un
plus grand rendement, la beauté plus affirmée etc.). Ce dernier résultat était
généralement (mais pas nécessairement) obtenu suite au traitement par des substances
chimiques ou à l'application de moyens mécaniques soitdirectement à la plante, soità
l'environnement dans lequel elle évoluait; dans tous les cas, la procédure devait être
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répétée pour chaque individu ou pour chaque ensemble de plantes à cause du caractère
non héréditaire des caractéristiques ainsi induites^.
1. Procédés de culture et de traitement
On a essayé de breveter les procédés de culture et de traitement dès le début du
siècle, mais dans beaucoup de pays, l'octroi de titres de protection s'est heurté à deux
objections de principe qui ont trait au champ d'application du droit des brevets.
D'abord, selon les termes de la Chambre de recours de l'Office allemand des
brevets de 1914, «la loi sur les brevets ne vise que les inventions qui appartiennent au
domaine de la technique, c'est-à-dire des inventions qui ont pour objet des choses
inanimées [...]. Le traitement d'êtres vivants par contre ne fait pas partie de la
technique [...]. Mais aussi d'autres procédés, dont le résultat repose pour l'essentiel
sur le fonctionnement autonome de la nature vivante, n'ont pas accès au droit des
brevets, comme par exemple les procédés de culture agricole et les procédés
d'obtention deplantes»'^ . Elle rejeta également une demande de brevet pourunprocédé
de transplantation de céréales parce que le résultat dépendait essentiellement de
processus physiologiques des plantes, que l'obtenteur ne pouvait à ce moment
influencer que de manière limitée en créant les conditions externes; le résultat en soi
était donc réalisé par la nature^.
L'Office allemand avait cependant auparavant accordé des brevets pour des
procédés de ce genre'*. Et en 1932, il décida que les procédés de culture étaient en
principe brevetables puisque la technique permettait d'influencer le fonctionnement
d'organismes vivants^. Depuis lors, la solution n'a plus été mise en cause®. Par
ailleurs, les procédésde traitement «thérapeutique» des plantes (par exemple contre des
insectes causant des maladies) ont toujours été considérés comme brevetables.
L'autre objection, plus répandue, avait trait au caractère «agricole» de ces procédés.
L'exclusion de l'agriculture (au sens large) du champ d'application des brevets
destinés aux inventions industrielles semblait tellementévidente au départ, qu'elle n'a
été prévue expressément dans aucune loi. Mais l'utilisation progressive de moyens
techniques et de substances chimiques en ce domaine a finalement soulevé la question
de la brevetabilité des procédés sous revue.
R.E. BLUM, M. PEDRAZZINI, Dos schweizerische Patentreeht. Bd.I (Stampfli, Bem 1957), p.91-92: H.
SCHIPPEL, Zur Patentierung landwirtschaftlicher Kulturverfahren, GRUR Ausl. 1963, p.333 et sv.(334):
BGH 27 mars 1969, GRUR 1969, p.672 (673) - Rote Taube.
PA 12juin 1914, Bl.f. PMZ 1914, p.257 (258) en obiter diçtum dans une affaire concernant un procédé
cinématographique.
PA 18 mars 1914, confirmé par la chambre de recours le 22 janvier 1915, cité par C. WIEGAND, Zur Frage
der Patentfahigkeit landwirtschaftlicher Verfahren, Mitt. 1915,p.5 et sv.
Voy. les exemples cités par H. TETZNER, Das matérielle Patentreeht der Bundesrepublik Deutschland
(Stoytscheff, Darmstadt 1972), p.154-55; F. QUADE, Tier und Pflanze im Patentrechte, GRUR 1913, p.2
et sv.
PA 19 septembre 1932, Bl.f. PMZ 1932, p.240 et commentaire p.278: PA 21 janvier 1933, Bl.f. PMZ
1933, p.80.
Voy. par exemple PA 23 mai 1956, GRUR Ausl. 1958, p.337.
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Dans certains pays, tels que la Belgique"' et la France®, l'insertion du domaine
agricole dans le champ d'application des brevets s'est opérée sans problèmes; dans
d'autres, comme par exemple l'Allemagne', la Suisse'o et les Etats-Unis^i, elle s'est
réalisée assez tôt après quelques hésitations. Au Royaume-Uni, on a généralement
refusé la protection des procédés horticoles et agricoles jusqu'en 1961^2, sur la base de
l'argument qu'<<aM55i utilement que l'homme puisse modifier les conditions de
croissance, lefruit n'est tout de même pas obtenu grâce à lui»^^.
C'est aux Pays-Bas que le principe a été le plus strictement appliqué jusqu'à la
réforme légale de 1977. Après avoir accordé pendant un certain temps des brevets pour
des procédés de traitement de plantes''*, un arrêt de la Cour Suprême de 1930 exclua de
la brevetabilité les inventions dont le résultat se situait exclusivement dans le domaine
agricole (par exemple les méthodes de cultivation de terres ou d'obtention de fleurs),
parce que la loi (art.3) exigeait un certain résultat pratique dans le domaine de
l'industrie'^
Au niveau international, la Convention de Paris (art.l, al.3) autorisaitdéjà depuis sa
révision de 1934 l'inclusion dans le champ de la propriété industrielle du «domaine des
industries agricoles et extractives»^^. La Convention de Strasbourg de 1963 a fait une
10
16
L. ANDRE, Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle (Bruyiant, Bruxelles 1889), n°
112; BRAUN, STRUYE, op.cit., n° 141; VANDER HAEGHEN, op.cit., n" 108; P. VAN REEPINGHEN, U
protection légale des nouvelles variétés végétales, Ing.Cons. 1951, p.83 et sv.(93-95); en sens contraire
encore PICARD, OLIN, op.cit., n° 121; les procédés d'ensemencement, la cultivation ou un mode de greffe
de plantes ne sont pas brevetables parce que dépourvus de caractère industriel.
MATHELY, op.cit., p.28, 42, 138: le terme «industrie» n'a jamais été pris dans sa signification
spécialisée, mais désignait «toute action de l'homme pour façonner ou utiliser la nature ou la matière».
Voy. déjà les avis de E. POUILLET, M. PATAILLE, A. HUARD, Ch. LYON-CAEN, Ann. 1879,p.5 et sv.,
considérant qu'un procédé de culture est brevetable lorsqu'il est nouveau et qu'il a pour but et pour résultat
d'améliorer un produit naturel au point de vue industriel.
RG 8 mars 1895, Bl.f. PMZ 1894-95, p.231; PA 30 octobre 1910, Mitt. 1910, p.l44; J. EPHRAIM, Zum
Begriff der gewerblichen Verwertbarkeit, GRUR 1919, p.34 et sv.(36); PA 23 mai 1956, GRUR Ausl.
1963, p.337 - Poinsettia.
Trib. féd. 27 janvier 1957, ATF 79 I 77 (82): la loi suisse n'exclut pas de la brevetabilité des inventions
dans le domaine de l'agriculture; R.J. MATTHEY, Les brevets de végétaux (thèse, Lausanne 1954), p.47 et
sv., 55; NORTH, op.cit., p.l45 et sv., 157 (voy. cependant en ce qui concerne la condition de
reproductibilité le chapitre II de la troisième partie).
Voy. PA. VERHULST, Kweekersrecht (Sythoff, Leyden 1947), p.51.
National Research Development Corp.'s Application, [1961] R.P.C. 134 (Australie) (utilisation de
substances comme herbicides sélectifs) suivi par Swift&Co's Application [1961] R.P.C. 129 , [1962]
R.P.C. 37 (en matière animale: voy. le chapitre suivant); voy. en outre la jurisprudence citée par
TERRELL, On the law ofpatents (12th ed.) (Sweet & Maxwell, London 1975), n° 43, par exemple: un
procédé pour empêcher l'avance de maladies d'un giroflier, Lenard's Application, 71 R.P.C. 190 (1954)
(Poinsettia); Philips' Gloeilampenfabrieken Application, 71 R.P.C. 192 (1954) (procédés de cultivation
de plantes); Virginia-Carolina's Application, [1958] R.P.C. 35 (un procédé qui consiste à modifier
seulement les conditions dans lesquelles un processus naturels se déroule n'est pas brevetable). Avant la
guerre, de nombreux brevets dans le domaine de l'agriculture, consistant e.a. dans le traitement de
végétaux, auraient été délivrés: VERHULST, op.cit., p.47 et sv. Après la guerre, une méthode de
cultivation de champignons, différant totalement des conditions naturelles, a été jugée brevetable:
Szuec's Application, [1956] RJ'.C. 25.
National Research Development Corp.'s Application, [1961] R.P.C. 147.
Voy. les exemples donnés par VERHULST, op.cit., p.l03.
HR 3 décembre 1930, B.I.E. 1930, p.364, et la jurisprudence ultérieure citée par P.A. VERHULST,
Octrooibescherming op het gebied van de landbouw en de bosbouw, B.I.E. 1951, p.99 et sv., et C.M.R.
DAVIDSON, Das Erfordemis des industriellen Charakters von Erfindungen im niederlândischen
Patentrècht, GRUR Ausl. 1963, p.5 et sv.(8), ainsi que par exemple: OR, afd. van beroep 6 février 1958,
B.I.E. 1958 (Poinsettia), ainsi que OR, afd. van beroep 22 février 1965, B.I.E. 1967, p.276; 23
novembre 1966, B.I.E. 1967, p.68; 5 mai 1967, B.I.E. 1967, p.l57.
Certaines parties de la disposition figuraient déjà dans le Protocole final établi en 1883 et furent
introduites, après des modifications intervenues entretemps, dans le texte de la Convention en 1925:
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obligation pour les Etats membres de considérer l'agriculturei'^ comme un «genre
d'industrie» (art.3), tout en leur permettant de se réserver, pendant une période
transitoire decinq ans, lafaculté de ne pas prévoir l'octroi de brevets pour les procédés
agricoles ouhorticoles autres que les procédés essentiellement biologiques d'obtention
de végétaux (art. 12(1)a]).
L'art.3 a été repris littéralement par rart.57 CBE^s et les différentes législations
nationales en Europe, de sorte que cette objection de principe est définitivement
périmée.
2. Procédés d'obtention
Historiquement, les procédés d'obtention ont suivi le sort des procédés précités,
dont ils se distinguaient d'ailleurs souvent difficilement '^ (par exemple lors de
mutations stables provoquées par un traitement par des moyens chimiques ou
physiques), à cause de l'insuffisance des connaissances en matière botanique. En
outre, même en cas de solution de principe favorable, les procédés classiques
d'obtention (par exemple l'hybridation, la multiplication, la sélection) échouaient
souvent sur les conditions de reproductibilité, d'inventivité et de nouveauté, malgré
l'application parfois peu stricte de ces critères2o. Enfin, à cause de l'insuffisance de
protection découlant des brevets de procédé, les discussions tournaient surtout autour
de laquestion de labrevetabilité des plantes elles-mêmes (voy. lasection 2).
n nest dès lors pas surprenant que laConvention de Strasbourg aitlaissé aux Etats
contractants la liberté de ne pas prévoir l'octroi de brevets pour des «procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux» (art.2b]), les procédés
exclusivement ou essentiellement techniques devant rester brevetables. L'impression
générale était d'ailleurs (sous l'influence de la Convention UPOV, qui venait d'être
signée, même si elle ne concernait pas les procédés) que la forme traditionnelle de
protection parbrevet était peu adaptée à cetype d'innovations^i.
G.H.C. BODENHAUSEN, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of
IndustrialProperty (BIRPI, Genève 1968), p.25.
" Ycompris l'horticulture et la pêche; PFANNER, loc.cit.(1964), p.248.
L'art.l67(2)b] CBE prévoit la même possibilité de réserve pendant 10 ans, mais cette disposition n'a
jamais été appliquée.
Voy. par exemple le cas du procédé de culture/d'obtention d'une Poinsettia, considéré comme un procédé de
culture en, Allemagne, mais comme un procédé d'obtention au Royaume-Uni et aux Pays-Bas: voy. les
notes 9, 12 et 15 ainsi que SCHIPPEL, loc.cit.
^ Par exemple en acceptant des procédés «difficilement» reproductibles, ou en trouvant le caractère inventif
non dans le procédé, mais dans le choix des individus de départ. Voy. par exemple VERHULST op cit
p.lOOetsv.;MATTHEY, o/7.df., p.47etsv.;BLUM, PEDRAZZINI, op.c/f.,p.92. ' "
, p.547-48. Cf. Comité d'experts, séance du 15 décembre 1961 (Doc.
EXP/Brev. (61)8, p.5): «Les procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux auxquels se réfère lanouvelle
disposition sont ceux qui peuvent conduire à l'obtention de variétés ou de races connues, aussi bien que de
variétés ou races nouvelles, étant erUendu que seules ces dernières variétés ou races sont événtuellemerU
protégeables en soi. On peut citer comme exemples de tels procédés (dans le domaine végétal) une
selection ou une hybridation de variétés préexistantes. Le nouveau texte précise que les procédés qui
peuvent être exclus de la brevetabilité sont les procédés essentiellemnt (et non plus purement)
biologiques. Il allait de soi, en effet, que l'exclusion devait s'étendre à des procédés qui,
fondamentalement, ont un tel caractère, même si, accessoirement, ils mettent en œuvre des dispositifs
«techniques» (intervention d'un instrument de type particulier dans un procédé de greffe, ou d'une serre
spéciale dans laproduction d'une plante), étant entendu que ces dispositifs techniques accessoires sont
parfaitement brevetables, mais non leprocessus biologique dans lequel ils interviennent».
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B." La situation actuelle
L'art.2b] CUEB a été inséré, sans longues discussions quant à son fondement et sa
portée, sous forme d'interdiction obligatoire dans la CEE (art.53b]), et ultérieurement
dans les différentes législations nationales européennes^^.
Les problèmes actuels d'application de cette disposition tiennent à la détermination
du sens exact des termes «procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux» qui contiennent une double limitation^a. D'abord, seuls les «procédés
d'obtention» sont exclus de la brevetabilité, alors que les procédés de culture et de
traitement peuvent être protégés. En outre, pourqu'un tel procédé d'obtention ne soit
pas pris en considération, il faut qu'il soit de nature «essentiellement biologique».
Malgré l'apparente simplification par rapport au droit ancien, le terme «obtention»
pose des problèmes de définition inextricables, surtout si on tient compte des
significations qu'il reçoit dans les autres langues officielles de la CEE (ail.: ZOchtung,
angl.: productions^. Malgré cela, les discussions ont surtout porté sur le sens des
termes «essentiellement biologique» et rappellent d'ailleurs les problèmes rencontrés
sous les anciennes législations. Alors que les auteurs de cettedisposition d'exclusion
avaient sûrement à l'esprit l'obtention de végétaux entiers, il faut aujourd'hui
également examiner dans quelle mesure l'obtention decellules végétales est inclue dans
cette exception à la brevetabilité.
1. L'obtention de végétaux entiers
Selon une première interprétation adoptée par les directives de l'OEE, «entre un
procédé «essentiellement biologique» et unprocédé quinepeut être considéré comme
tel, il y a une différence de degré, qui réside dans l'importance de l'intervention
technique de l'homme dans leprocédé; si cette intervention joue un rôle important dans
la détermination ou dans le contrôle du résultat qu'il est souhaitable d'obtenir, le
procédé n'est pas exclu»^.
Sont ainsi considérées comme non essentiellement biologiques les méthodes de
traitement des végétaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement, ou en vue
de stimuler ou d'interrompre la croissance au moyen d'un procédé mécanique,
physique ou chimique, de même que celles consistant à traiter le sol par l'utilisation de
moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre cette croissance, ce qui
correspond essentiellement aux procédés decultivation etdetraitement précités. Seules
sont exclues les méthodes traditionnelles d'obtention.
Une opinion différente est défendue par l'O.F.P.I. suisse. Il considère que les
procédés d'obtention en général sont des procédés de culture [ou d'élevage] où le
En Allemagne, cette disposition d'exclusion n'est pas applicable aux «procédés d'obtention de variétés de
plantes dont l espèce nest pas reprise sur la liste des espèces protégeable par la loisur la protection des
obtentions végétales» (art.2, 2°): de tels procédés sont donc brevetables même s'ils sont essentiellement
biologiques: SCHULTE, op.cit., § 2, n° 11; G. BENKARD, Patentgesetz-Gebrauchsmustergesetz (S.Aufl.
bearb. v; K. BRUCHHAUSEN. R. ROGGE, A. SCHÀFERS, E. ULLMANN) (Beck, Miinchen 1988), §2,n"
14; W. BERNHARDT, Lehrbuch des Patentrechts (4.Aufl. neu bearb. v. R. KRASSER) (Beck, MUnchen
1986), p.ll9.
Qui nest pas toujours clairement perçue: VAN EMPEL, op.cit., n" 134, p.71 estime que tous les procédés
agricoles et horticoles qui ne sont pas «essentiellement biologiques» sont brevetables.
24 Voy. p^ exemple B.C. REID, Apractical guide ta patent law (ESC Publ., London 1984), p.25-26:
1utilisation dherbicides ne tombe pas sous ce concept, mais bien l'utilisation de substances chimiques
visant à stimuler la croissance de la plante.
^ Directives C.IV.3.4.
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produit final recherché est une plante, [un animal] ou une partie d'être vivant. D'autres
procédés qui se rattachent à la culture [ou à l'élevage], mais qui en sont
intrinsèquement dissociables, comme par exemple les méthodes de traitement des
semences, du sol et de la récolte ainsi que les procédésde protection des plantes contre
des parasites, sont brevetables sans problème^^.
En ce qui concerne les procédés d'obtention, cet Office considère que le terme
«biologique» s'oppose à celui de «technique» (au sens large, c'est-à-dire englobant la
chimie, la physique et la mécanique) et que l'ajout «essentiellement» ne renvoiepas à
une différenciation de degré, mais à une divergence d'essence, de nature^^. H établit
dès lors les règles suivantes;
• Certains types de procédés se rattachentpar leur essence à la biologie, c'est-à-direà
la croissance naturelle des êtres vivants ouà leur multiplication parvoie végétative
ougénérative. Des opérations telles que les émailles, le repiquage, le bouturage, le
marcottage ou le croisement ne sont donc pas brevetables en règle générale, à
l'exception les procédés qui ne sont pas limités à des plantes déterminées et qu'il
faut plutôt considérer comme des méthodes de travail nouvelles, d'application plus
ou moins générale.
• Se rattachent par leur essence à la technique les traitements tels que le greffage,
l'effeuillage, la taille ainsi que les procédés d'obtention fondées sur l'utilisation de
milieux nutritifs artificiels, d'engrais ou de stimulants de croissance (hormones et
antibiotiques)^».
La situation déjà compliquée devient encore plus embrouillée lorsqu'un procédé se
compose de plusieurs étapesde nature différente. On a suggéré de ne pas le considérer
comme essentiellement biologique si au moins une des étapes n'estpasessentiellement
biologique, et ce dernier caractère a été spécifié ence sens qu'un procédé dans lequel
l'intervention humaine ne consiste pas seulement à sélectionner unmatériel biologique
particulier quiaccomplit dans des conditions naturelles une fonction biologique qui lui
est propre, mais qui comprend aussi une ou plusieurs autres mesures de caractère
technique, ne doit pas être considéré comme essentiellement biologique^^.
C'est à propos d'un tel procédé d'obtention rapide d'hybrides phénotypiquement
uniformes et de production de semences hybrides en plusieurs étapes que la Chambre
26 Directives X-233.2.
^ Voy. les directives, X-233.3: «Il convient d'abord de se rappeler que les procédés purement biologiques
d obtention de végétaux ou d'animaux nefont, a priori, pas partie du domaine couvert par les brevets
d'invention, car ils n'impliquent pas de nouvelles règles techniques. L'application de l'art.la de la loi sur
les brevets d'invention concerne donc desprocédés mixtes, à la fois biologiques et techniques, et ilfaut
essayer de déterminer ce quiforme leur essence. Or, ce n'est pas en recherchant ce qui est nouveau ou
inventif dans le procédé que ion y parviendra; sans examen préalable, ce critère ne pourrait pas être
appliqué objectivement et, d'ailleurs, c'esttoujours ducôtéde la technique que se situe la nouvelle règle de
l'invention. Enoutre, il n'est paspossible d'exiger du requérant qu'il soit toujours enmesure d'indiquer si
son invention influence le processus biologique. Ce n'est pas non plus en examinant où se trouve le
cerUre de gravité du procédé revendiqué que ion pourra établir la distinction nécessaire. En effet, la
version initiale de iart.lb] CUEB parlait de «procédés purement biologiques», mais elle a été
abandonnée».
28 Directives X-233.2-4.
2' OMPI, doc. BioT/CE/in/2, solution n° 5. CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.7; «Les procédés
dans lesquels iintervention humaine nese limite pas à sélectionner une matière biologique existante et à
lui laisser accomplir unefonction biologique intrinsèque dans des conditions naturelles, mais va au-delà
decesactes,constituent unobjetbrevetable». Comp. DEUTSCHE VEREINIGUNG FUR GEWERBUCHEN
RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT, Stellungnahme zum Fragebogen des Bundesministeriums der
Justiz zum rechtlichen Schutz biotechnologischer Forschungsergebnisse, GRUR 1987, p.506 et
sv.(508): les procédés non essentiellement biologiques seraient ceux qui n'appliquent pas des méthodes
qui se déroulent spontanément dans la nature.
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de recours technique de l'OEB a pourla première fois prisposition en la matière. Ellea
estimé que la question de savoir «si un procédé (non microbiologique) est ou non
«essentiellement biologique» au sensde l'art53b] CBE doit être tranchée enfonction
de ce qui constitue l'essence de l'invention, compte tenu de la totalité de l'intervention
humaine et de son impactsur le résultat obtenu» et que «la nécessité de l'intervention
humaine ne constitue pas encore, à elle seule, un critère suffisant pourque leprocédé
ne soit pas «essentiellement biologique». Il est possible que l'intervention humaine
signifie uniquement queleprocédé n'estpas «purement biologique», sanspour autant
constituer une contribution qui aille au-delàd'un niveau trivial. En outre, la question
n'est pas simplement de savoir si une telle intervention est d'ordre quantitatif ou
qualitatif»^^, comme l'avait soutenu ladivision d'examen dans la décision attaquée.
Et la Chambre a décidé qu'en l'occurrence, l'essence de l'invention consistait en la
manière particulière de combiner des opérations spécifiques permettant l'obtention
reproductible d'hybrides malgré l'utilisation d'un parenthétérozygote. La totalité et la
séquence des opérations ne se produisait pas spontanément dans la nature et ne
correspondait pas aux procédés d'obtention classiques. Et même si chaque étape
individuelle (sélection, croisement, clonage) pouvait être qualifiée de «biologique»
d'un point de vue scientifique, leur arrangement spécifique présentait selon elle une
modification essentielle de procédés biologiques et d'obtention classiques connus, et
l'efficacité et le rendement élevé associés avec le produit montraient un important
caractère technologique^^
La décision n'apporte guère d'éléments nouveaux, si ce n'est qu'elle démontre
l'inutilité de cette exclusion de la brevetabilité. En effet, il n'est pas douteux qu'un
procédé qui est identique àce qui se produit spontanément dans lanature ne peut être
protégé parce qu'il ne constitue pas une invention. Et l'examen du degré d'intervention
humaine requis pouren faire une invention correspond en fait à une vérification des
conditions de brevetabilité, et c'est à cela qu'a procédé implicitement la chambre en
trouvant que le procédé est reproductible et manifestement susceptible d'application
industrielle, et qu'en outre, il diffère de l'état de la technique composé de la nature
spontanée et des procédés d'obtention bien connus. Bien qu'elle soit peu logique sur le
plan des principes, cette manière indirecte de déterminer ce qui est, ou n'est pas,
«essentiellement biologique» est probablement l'approche la plus satisfaisante pour
résoudre ce problème.
Il n'existe d'ailleurs guère de divergences d'opinion quant aux procédés considérés
comme brevetables paropposition à ceux qui ne le sont pas. Les discussions portent
essentiellement surle critère à utiliser pour départager ces deux groupes et ressemblent
d'ailleurs dans leur fondement aux controverses relatives à labrevetabilité des produits
de la nature^2_
Chambre de recours technique 3.3.2, 10 novembre 1988 (T 320/87), J.O. de l'OEB 1990, p.71, n° 6 -
LUBRIZOL.
Idem, n° 8-9. Dès son introduction en 1981, la demande de brevet (n° 81303287.7) avait attiré l'attention
et reçu des appréciations contradictoires: d'aucuns la considéraient comme «essentiellement biologique»,
par exemple P. KREYE, Aspects de propriété intellectuelle du génie génétique appliqué aux variétés
végétales: lepoint de vue d'un juriste européen, in: Génie génétique et amélioration des plantes (Compte
rendu d'un symposium tenu à l'occasion de la 16ièmesession ordinairedu Conseil de l'UPOV le 13 octobre
1982) (Genève 1983), p.59 et sv.(61); d'autres l'estimaient brevetable à cause de la possibilité d'influence
humaine: N.J. BYRNE, Patents for plants, seeds and tissue cultures, 17 IIC 324 (329) (1986).
Voy. par exemple NEUMEIER, op.cit., p. 196 qui considère que les procédés sont brevetables lorsqu'ils
mettent en œuvre des forces biologiques d'une manière que la nature ne pourrait pas réaliser
(spontanément). Voy. sur les produits de lanature lechapitre 1er, section 3, § 1et §2, Betles renvois qui
y sont faits.
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2. L'obtention de cellules végétales
Lesquestions examinées sont devenues particulièrement importantes en pratique à
cause des nouveaux modes d'obtention de cellules végétales, et notamment des
techniques de modification génétique au niveau cellulaire, dont l'avènement,
difficilement prévisible par les auteurs initiaux de l'art.SSb], a suscité de nouveaux
problèmes d'interprétation.
Les techniques génétiques font partie intégrante du processus d'obtention deplantes
en différentes étapes, étantdonné la possibilité de régénération de plantes entières à
partir decellules modifiées (qui n'existe cependant pas encore pour toutes les espèces).
Ces procédés appliqués au niveau cellulaire peuventdonc être considérés commedes
procédés d'obtention devégétaux, nonobstant le fait que les cellules obtenues peuvent
aussi êd:e utilisées en tantque telles à des fins autres que la régénération. Admettant
ceci, ces procédés sont-ils «essentiellement biologiques» ? Si on applique les critères
proposés ci-avant, la réponse devrait être négative^^, avec des doutes en ce qui
concerne la fusion de protoplastes^^ et les techniques de fertilisation in vitro.
En ne tenant pas compte de cette caractéristique de totipotence, et en s'attachant
plutôt à la nature des procédés, on pourrait également soutenir qu'ils peuvent rentrer
dans la catégorie des procédés microbiologiques brevetables^^, qu'il faut alors
distinguerdes procédés essentiellement biologiques d'obtention non brevetables. A ce
sujet, l'art. 53b] peut recevoir fondamentalement deux interprétations:
• soit les «procédés microbiologiques» forment une exception à l'exclusion des
«procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux» (c'est-à-dire
s'appliquent également au règne végétal); dans ce cas, il faut préciser dans quelle
mesure la microbiologie se distingue de la biologie, ou en quoi un procédé
microbiologique diffère d'un procédé essentiellement biologique^^;
33 En faveur de la brevetabilité, parce que l'aspect technique ou chimique est prédominant: J. STRAUS,
Patentschutz fur gentechnologische Pflanzenzuchtungen ? Zum Verbot des «Doppelschutzes von
Pflanzensorten». GRUR Int. 1983. p.591 et sv.(594); E. VON PECHMANN. Zum Problem des Schutzes
gentechnologischer Erfmdungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/oder Patente, GRUR Int. 1985,
p.717 et sv.(722); N.J. BYRNE, Plants, animais and induscrial patents, 16 IIC 1 (7, 10) (1985); w!
TROSTEDT, Patentrecht und Gentechnologie, GRUR 1986, p.640 et sv.(644); R. TESCHEMACHER,
Biotechnologische Erfmdungen in der Erteilungspraxis des Europâischen Patentamtes, GRUR Int. 1987,
p.303 et sv.(308) (concernant l'ADN recombinant). Contra: OREDSSON, loc.cit., p.238-39, pour qui
toutes les techniques de génie génétique sont purement biologiques, l'adjectif «biologique» qualifiant
toute modification du matériel héréditaire. Seraient par contre brevetables les procédés de traitement
agissant sur l'enviroimement dans lequel la plante vit.
^ Selon TESCHEMACHER, loc.cit., p.307, le procédé est brevetable si les cellules ainsi produites sont
utilisées en vue de la fabrication d'un produit final (au motif erroné cependant que la première partie de
l'art.53b] n'est pas applicable parce qu'il exige l'obtention de variétés végétales, ce qui n'est pas le cas
parce qu'en fait il parle de végétaux); même si les cellules sont régénérées, il y a une intervention
«technique» humaine suffisante (au sens des directives de l'OEB) pour nepas considérer leprocédé comme
essentiellement biologique. En ce sens aussi STRAUS, op.cit., n° 68 et loc.cit., p.394, notamment
lorsque les cellules-mères appartiennent à des espèces entre lesquelles un croisement naturel est
impossible. Selon lui, la modification de la structure génétique ne constitue pas en soi un critère de
distinction entre des procédés biologiques et non-biologiques. Selon R. CRESPI, Biotechnology and
patents: outstanding issues, EIPR 1983, p. 201 et sv.(203), la fusion de protoplastes est un procédé
microbiologique qui en outre est réalisé dans un laboratoire ou un environnement industriel.
La proposition de directive de la CCE voudrait aussi assimiler les procédés en plusieurs étapes (y compris
donc la régénération) aux procédés microbiologiques si la substance de l'invention est incorporée Hans
une ou plusieurs de leurs étapes microbiologiqes: art.6. Cette disposition semble inutile compte tenu de
1art.7 Imutant la portée de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux
(voy. supra).
Certains auteurs ont proposé de distinguer la biologie (qui s'occupe des animaux et des végétaux) et la
microbiologie (qui s'occupe des micro-organismes) dans le but d'obtenir une protection des micro
organismes, et cette interprétation est alors étendue en considérant le «biologique» comme
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• soit ils ne constituent qu'un complément d'information destiné à préserver les
procédés d'obtention de micro-organismes de l'exclusion applicableuniquement au
monde végétal: dans ce cas, il faut distinguer les micro-organismes des végétaux
(voy. le chapitre 11)37.
L'exégèse du texte fait pencher l'opinionplutôt en faveur de la deuxième solution^».
La première peut cependant être défendue pour assurer la brevetabilité des procédés
d'obtention de cellules, parce qu'il serait peu logique de considérer qu'un même
procédé, brevetable quand il est appliqué à des micro-organismes ou à des cellules
destinées à produiredes métabolites, ne le seraitplus quand il s'appliqueà des cellules
végétales destinées à être régénérées en plantes entières, d'autant plus qu'il s'agit de
méthodes à prédominance technique^^. Hfaut d'ailleurs rappeler que certains pays
considèrent que le terme de «micro-organismes» couvre les lignées cellulaires
végétales, ou que les procédés microbiologiques restent brevetables même s'ils sont de
natureessentiellement biologique (voy. le chapitre précédent).
3. Conclusion
Compte tenu de ces problèmes d'interprétation et de l'absencede motifsd'exclusion
qui ne résulteraient pas déjà d'une application stricte des conditions de protection,
l'exclusion des «procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux» devrait
être supprimée"*®.
Les différents problèmes mentionnés ne seposent d'ailleurs pas dans les pays non-
européens, où la brevetabilité est appréciée sur la base des principes généraux. Ainsi,
des brevets deprocédés d'obtention de plantes, ycompris ceux utilisant des techniques
de génie génétique, sont délivrés aux Etats-Unis'*^ et au Japon'*^, mais pas au Canada'*^.
Dans cedernier pays, on n'a pas suivi le revirement de lajurisprudence anglaise (qui y
possède souventvaleur de précédent), déjà intervenusous l'ancienne loi: on considère
que les procédés de cultivation ne sont en principe pas brevetables par défaut de
caractère industriel, parce qu'il n'est pas généralement admis que l'agriculture peut être
(essentiellement) naturel et le «microbiologique» cormne (essentiellement) technique (voy. par exemple
BLUM, op.cit., p.61, CRESPI, loc.cit., p.203). Cette interprétation linguistique ne semble cependant
pas convaincante; voy. le chapitre II de la quatrième partie. Pour FITZNER, op.cit., p.58 et sv., 150 et
sv., un procédé microbiologique est technique par sa nature parce que l'ingénieur-biotechnologue ne voit
dans le micro-organisme qu'un catalyseur chimique qui est doté de la caractéristique accidentelle d'être
vivant (p. 151) (il considère d'ailleurs en toute logique que les procédés utilisant des microorganismes ne
sont pas des «procédés microbiologiques»).
Une telle interprétation pourrait être avancée dans la lignée de celle qui dit que le législateur a uniquement
voulu exclure les règnes végétal et animal, mais non le règne des micro-organismes.
En ce sens aussi NEUMEIRE, op.cit., p.188-89.
39 Avec le même résultat; CRESPI. loc.cit., p.203; BYRNE, loc.cit., p.lO; REID, op.cit., p.26; F.P.
GOEBEL, Biotechnologische Erfindungen in der Erteilungspraxis des deutschen Patentamtes, GRUR Int.
87, p.297 et sv.(300). En sens contraire: P. LANGE, Nature de droit de l'obtenteur et sa délimitation par
rapport aux inventions brevetables, in: Les brevets industriels et les certificats d'obtention végétale -
leurs domaines d application et les possibilités de démarcation (Compte rendu du symposium tenu à
l'occasion de la ISième session du Conseil de l'UPOV, Genève 17 octobre 1984.) (Genève 1985), p.29 et
sv.(34, 36) parce que les directives de l'OEB ne mentionnent pas les cellules.
En ce sens aussi STRAUS, op.cit., n° 78.
COOPER, op.cit., § 6.01.A.
"*2 Voy. les «Directives applicables à l'examen de nouvelles variétés végétales», publiées par l'Office des
brevets en octobre 1975 et s'appliquant également aux procédés d'obtention: Yusa andHara Patent News ,
vol.3 (1976), n° 2, p.39 et sv., n° 3, p.39 et sv., et n" 4, p.23 et sv., et Japan Patents and Trademarks
1976, p.ll et sv.; T. KURITA, Comments on Examination Standard for New Variety of Plant, Yusa and
Hara Patent News vol.3 (1976), n° 2, p.36 et sv.; H. GOTO, Plant patent - invention conceming new
variety of plant, 2 AIPPI-Journal n" 3/1977, p.l7 et sv.
McKHOOL, loc.cit., p.120.
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considérée comme un secteur de l'industrie'*^. On a cependant jugé valide un brevet
pour un procédé d'application de chaleur pour sécher du sojaet d'addition d'eau pour
favoriser la germination'^ s^ qi accepté une revendication portant sur une méthode
d'utilisation de substances pour réguler la croissancedes plantes'^.
§ 2. Procédés d'utilisation
Les procédés d'utilisation de plantes ont dans le passé rarement attiré l'attention et
généralement suivi le sort des autres procédés en matière végétale'*"'.
Aujourd'hui, il n'est plus douteux que ces procédés, tout comme ceux d'utilisation
de cellules végétales (par analogie d'ailleurs avec les procédés microbiologiques),
soient brevetables'*®.
Des problèmes particuliers pourraient résulter de revendications portant sur
l'utilisation de semences ou de cellules en vue de la production de plantes, ou
l'utilisation de plantes pour la production de fruits ou de semences: dans quelle mesure
constituent-ils des procédés d'obtention, et ne s'agit-il pas de la simple utilisation de
forces naturelles inhérentes à la matière végétale ? Le paragraphe suivant permettra
d'apporter des éléments de solution.
§ 3. Procédés de multiplication et de régénération
Face aux problèmes rencontrés dans larecherche d'une protection adéquate pour les
plantes en tant que telles, qui aurait notamment permis d'interdire leur multiplication,
les obtenteurs ont essayé d'obtenir des brevets de procédé portant sur cette
multiplication végétative, notamment en Allemagne'*^.
La Cour fédérale a ainsi admis, lors d'une action en contrefaçon où la validité du
brevet n'était pas contestée, la brevetabilité d'un procédé de multiplication végétative
d'une rose, à condition qu'il soit appliqué à une nouvelle variété dotée de
caractéristiques génétiques stables, et que la variété ait été obtenue d'une manière
spécifiée dans les revendications^^.
s. PICHETTE, Le régime canadien de la propriété industrielle (3ième éd.) (Ecole des Hautes Etudes
Commerciales, Montréal 1979), p.l4; CONSOMMATION ET CORPORATIONS CANADA - BUREAUDE
LA COORDINATION DES POLITIQUES, Obtention d'un brevet relatif auxformes et processus de vie
(1986), p.9-11.
Continental Soya Co. Ltd. v. J.R.Short Milling Co.Ltd., [1942] S.C.R. 187.
^"5 Shell Oil Company v. Commr. ofPatents, EIPR 1983, p. D-95.
Voy. le cas célèbre d'une méthode de production d'huile par extraction selon une technique classique à
partir de semences de lupines sélectionnées, rejetée au Royaume-Uni (Rau's Application, 52 RF.C. 192
(1935)) et aux Pays-Bas (OR, afd. van beroep, 5 février 1937, B.I.E. 1937, p.l42); selon C.M.R.
DAVIDSON {B.I.E. 1937, p.l33), des brevets de procédé auraient été délivrés dans le même cas dans
d'autres pays. En faveur d'une brevetabilité deprincipe également MATTHEY, op.cit., p.76 et sv.
Nétant pas exclus expressément, ils sont brevetables en vertu du principe général de brevetabilité: cf.
VAN EMPEL, op.cit. , n° 135, p.72; en ce sens expressément aussi les directives suisses, X-233.2; CCE,
Proposition de directive, loc.cit., art.4.
Voy. F. WUESTHOFF, Schôpferische Fortentwicklung auf dem Gebiet der lebenden Natur, eine neue
Grundsatzfrage des gewerblichen Rechtsschutzes, GRUR 1960, p.517 et sv.(525).
BGH 6 juillet 1962, GRUR 1962, p.577 - Rosenziichtung (ce brevet ne protégeait cependant ni le procédé
dobtention, ni la même variété obtenue d'une autre manière, ni la reproduction sexuée de la même variété:
p.579), commenté par F. WUESTHOFF, Patentschutz fiir PflanzenzUchtungen, GRUR 1962, p.555 et sv.,
et LE MEME, Schutzrechte auf biologischem Gebiet, Festschrift fiir Ph. Môhring zum 65.Geburtstag
(Beck, Munchen 1965), p.315 et sv.(319 et sv,).
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Le Tribunal fédéral des brevets a cependant estimé ultérieurement qu'un simple
procédé de multiplication, sans aucune intervention inventive, n'est pasbrevetable, car
même si les qualités particulières d'une nouvelle variété (de fleur) peuvent être
importantes lorsde l'utilisation, elles ne le sont paspour leur reproduction sexuée ou
asexuée. Selon le Tribunal, la simple multiplication de choses matérielles n'apporte
rien à l'humanité, sinon des objets matériels (on peut d'ailleurs aussi reproduire
simplement des objets découverts), et ne peut dès lors être brevetée aussi longtemps
qu'elle ne constitue pas un enseignement nouveau et inventif en vue d'une action
technique^i.
La Cour fédérale a confirmé indirectement cette solution en jugeant à propos de
micro-organismes que la protection d'un procédé de multiplication d'un produit
équivaut à la protection per se du produit et est dès lors soumise auxmêmes conditions
defond etde forme52 (voy. lechapitre H). Cette solution devrait également valoir sous
laCBE etse heurterait alors à l'objection de lanon-brevetabilité des variétés végétales
(voy. ci-après).
Mais fondamentalement, lamultiplication ou reproduction pure etsimple de matière
vivante ne constitue pas une invention si elle correspond à un processus naturel
spontané. Lorsqu'elle ne peut être réalisée que par une intervention humaine,
l'existence d'une invention brevetable sera appréciée comme pour tout procédé de
culture, de traitement, d'obtention ou d'utilisation, et un brevet peutêtre délivré si les
conditions de protection sont remplies^^
La multiplication est souvent revendiquée en tant que phase d'un procédé
d'obtention. Quand il s'agit de l'étape finale, elle devrait être rayée ou en tout cas ne
pas avoir d'incidence sur l'étendue de protection (voy. le chapitre III de la troisième
partie) tant qu'elle ne constitue pas une invention indépendante; quand elle constitue un
stade intermédiaire, elle est admissible, mais pourrait avoir pour conséquence que le
procédé sera considéré comme «essentiellement biologique» (voy. ci-avant).
La simple multiplication de cellules végétales devrait être traitée commecelle des
micro-organismes, mais des problèmes se posent pour la régénération de plantes
entières à partir de cellules indifférenciées: d'une part, on fait, comme pour les
procédés de multiplication végétative à partir de parties de plantes, usage de la
caractéristique naturelle de totipotence des cellules végétales; mais d'autre part, il ne
s agit pas d'une simplemultiplication cellulaire à cause de la différenciation tissulaire
qui s'y ajoute, de sorte qu'il s'agirait plutôt d'un procédé d'obtention (voy. ci-avant).
Par ailleurs, il y a d'un côté une simple croissance naturelle, mais d'un autrecôté une
participation active de l'homme, qui peut même être décisive comme dans les procédés
de traitement. Enfin, ceprocessus pourrait être considéré comme procédé d'utilisation
de cellules végétales^"*.
BPatG 16 octobre 1973, GRUR 1975, p.654 - Usambara-Veilchen. Le tribunal avait adopté la même
solution quelques jours auparavant concernant des micro-organismes, en ajoutant que cette solution
s'appUquait aussi aux plantes et aux animaux: BPatG 12 octobre 1973, Bl.f. PMZ 1974, p.201 (202).
" BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 - Bâckerhefe.
Voy. le chapitre I, section 1, § 3.
En faveur de la brevetabilité A. CHRISTIE, Patents for plant innovation, EIPR 1989, p.394 (399) qui
considère les procédés de régénération comme des «procédés microbiologiques». Et pour le droit
américain: S.B. WILLL\MS, Aspects de propriété intellectuelle du génie génétique appliqué aux variétés
végétales: le point de vued'un juriste américain, in: Génie génétique et amélioration des plantes, odcit
p.23 et sv.(35).
CHAPITRE III. PLANTES ET CELLULES VEGETALES 93
Face à cette multiplicité d'interprétations possibles, la qualification légale du
procédé et son régime juridique dépendront en fin de compte dans chaque cas de la
rédaction concrète des revendications.
Section 2. Les produits
La protection des obtentions végétales constitue le domaine des innovations
biologiques le plus développé, mais aussi le plus compliqué à cause de la complexité
du domaine végétal et la diversité et l'imprécisiondes textes applicables en la matière.
Alors que l'analyse traditionnelle pouvait encore se limiter aux végétaux entiers, il faut
aujourd'hui y ajouter les cellules végétales et les autres produits et parties deplantes ou
de cellules.
§ 1. Végétaux entiers
L'histoire de la protection des obtentions végétales est celle de la recherche d'un
système de protection adéquat. En effet, différentes formes de protection ont été
élaborées depuis le début du siècle etontmené à la coexistence de différents régimes
alternatifs ou même cumulatifs de protection pour des végétauxentiers.
On examinera dans l'ordre chronologique ces réalisations avant deprocéder à leur
comparaison à la section suivante.
A.- La situation ancienne^^
C'est par un édit du 3 septembre 1833 que le pape Grégoire XVI instaura pour la
première fois un droit de propriété exclusive de 15 ans pour de nouveaux produits
naturels, de nouvellesvariétés importantes ou des procédés de culture améliorés^*^.
Cet acte précurseur n'eut pas plusqu'une valeur de principe, mais fit déjà présager
les efforts déployés dès le début de notre siècle en vue d'arriver à une protection
adéquate des horticulteurs et agriculteurs innovateurs.
Leurs premières revendications portèrent sur un système d'examen et
d'enregistrement de variétés nouvelles avec délivrance de certificats qui joueraient le
rôle de brevets, le toutétantorganisé idéalement sur le planinternational '^^ .
1. Réglementations publiques
La première réalisation fut la loi tchécoslovaque du 17 mars 1921 relative à la
reconnaissance de l'originalité de variétés, à la reconnaissance de semences et de
Voy. en général J. VAN HARREVELD, Bescherming van den kweekerseigendom (J.H.De Bussy,
Amsterdam 1934); MATTHEY, op.cit. ; P.E. BOCHTING, Sortenschutz und Patent (thèse, Bonn 1962);
K.A. SCHMIDT, Warum nicht Pflanzenziichtungspatente ?, GRUR 1956, p.44 et sv.; L.E. LEGRAND,
Linvention en biologie: les nouveautés végétales (ou animales) sont-elles brevetables ?, Prop.Ind.
1961, p.30 et sv.; Y. HENDRICKS, La protection des obtentions végétales, Ing.Cons. 1968, p.101 et
sv., 149 et sv.
Voy. HENDRICKS, loc.cit.; K. BRUCHHAUSEN, Die pâpstliche Verordnung vom 3.September 1833 - ein
friihes Zeugnis des Sortenschutzes, Festschrift fur H. Kirchner (Beck, Miinchen 1985), p.21 et sv.
Amsi L. BLANC au Congres depomologique de France en 1904 et 1911: De la protection des nouveautés
fruitières et végétales, Prop.Ind. 1911, p.l91 et sv.
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plants, et à l'examen de variétés de plantes agricoles, qui institua un système
d'inscription sur un registre autorisant le producteur d'utiliser les indications de cet
enregistrement dans le commerce, cependant sans exclusivité^^.
C'est une semaine plus tard que fut rendu en France un jugement selon lequel
«aucune loi n'assure à celuiqui a créé une nouvelle variété defleur la propriété de sa
création», de sorte quecetobtenteur nepouvait pasagiren concurrence déloyale contre
un autre horticulteur vendant les mêmes fleurs (des œillets) sous la même
dénomination^^. Il s'en suivit une activité législative*^ sous la forme d'un décret du 5
décembre 1922 établissant un registre des plantes sélectionnées et instituant un Comité
de contrôle des semences, qui permettaità toutepersonnequi avait obtenu, inventéou
découvert une espèce ou variété nouvelle et déterminée de plante d'en demander
l'inscription au «Registre desplantes sélectionnées»; il lui était délivré, après examen,
un certificat qui conférait à lui seul le droit à l'usage de la marque officielle pendant
douze ans, et il pouvait revendiquer l'usage exclusif de la dénomination donnée à la
variété nouvelle®!. Ce décret fut complété par un arrêté du 30 juin 1923'52 et de deux
décrets du 8 juillet 1923 et du 27 novembre 1925.
Cette législation fut cependant un échec en pratique et elle fut remplacée par un
décret du 16novembre 1932 (modifié ultérieurement par un décret du 22janvier 1960)
instituant un catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et un registre des
plantes sélectionnées de grande culture, l'inscription (facultative) de nouveautés
méritoires (après examen) conférant au producteur le droit exclusif de commercialiser
ks semences, tubercules, bulbes, greffons ou boutures d'une plante inscrite pendant
une période de six ans renouvelable®^. Ce décretfut complété par un autredu 7 avril
1937 interdisant tous les actes de commerce portant surdes semences ou plantes de
blé, inscrites au catalogue, sous un autre nom que celui de la marque enregistrée; ce
décret fut étendu aux autres espèces agricoles par un décretdu 11 juin 1949.
Un système similaire decertification fut introduit en Allemagne à lamême époque,
après avoir été élaboré utilisé auparavant en autogestion par les milieux intéressés:
seules les variétés inscrites surdes listes de variétés pouvaient être commercialisées,
cette inscription n'étant acceptéeque pour les variétés présentant une valeur culturale
pour l'agriculture allemande, le critère de nouveauté n'étant pas déterminant®^.
Aux Pays-Bas, un décret de 1941 relatif aux droits des obtenteurs
(Kwekersbesluit)^^ intégra pour la première fois la protection des obtenteurs au
Voy. le texte de la loi dans VAN HARREVELD, op.cit., p.l74 et sv., et Prop.Ind. 1922, p.70-71.




Voy. ANONYME, De la protection des nouveautés végétales, Prop. Ind. 1932, p.58 et sv.; A. VAUNOIS,
Lettrede France, Droit d'auteur 1933, p.32.
Voy. le texte dans VAN HARREVELD, op.cit., p,185 et sv., et Prop.Ind. 1923, p.28-29.
Voy. VAN HARREVELD. op.cit., p.188et sv.
Voy. le texte dans VAN HARREVELD, op.cit., p.192 et sv.
«Verordnung iiber Saatgut» du 26 mars 1934, «Verordnung iiber die Zulassung von Saatgutsorten» du 24
novembre 1934, «Grundregeln ftlr die Zulassung von NeuzUchtungen» du 24 mai 1935, «Gnmdregeln fiir
die Zulassung von Sorten» du 24novembre 1936, «Grundregeln fQr die Anerkennimg landwirtschaftlicher
Saaten» du 7 mars 1938 (modifié le 15 juin 1940). Après la guerre: «Anordnung iiber die Grundregeln ftlr
die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten» du 21 juin 1948, «Anordnung Uber die Grundregeln fdr die
Zulassung von Sorten» du 3 septembre 1949, «Anordnung Uber die Grundregeln fiir die Zulassung von
Sorten» du 16 février 1951. Voy. NEUMEIER, op.cit., p.l3 et sv.
Voy. Prop.Ind. 1944, p.44 et sv. (sa date officielle est le 5 janvier 1942, mais rart.60(2) porte qu'il est
cité comme «Kwekersbesluit 1941»); commentaire détaillé par VERHULST, op.cit., p.l36 et sv. Voy.
CHAPITRE III. PLANTES ET CELLULES VEGETALES 95
contrôle de qualité des semences. Il créa un registre central des espèces dans lequel
furent inscrites les espèces nouvelles avec la dénomination sous laquelle les semences
devaient être commercialisées. Pour certaines espèces agricoles (figurant sur une liste
spéciale), l'obtenteur possédait seulement le droit exclusif de vendre les semences sous
le nom d'«original» ou d'«élite», les concurrents étant autorisés à multiplier la variété
sous le nom enregistré; dans ce cas, la rémunération de l'obtenteur étaitassurée parun
système de redevances géré par un organisme professionnel semi-officiel. Pour les
autres variétés inscrites, l'obtenteur possédait le monopole de commercialisation des
semences.
La loi allemande du 27 juin 1953 sur la protection des variétés et les semences de
plantes cultivées^ poursuivit également ce double but: elle prévit l'inscription des
variétés protégées (envertud'une liste annexée à la loi)dans un registre, aprèsexamen
portant e.a. sur leur valeur culturale. Elle octroya à l'obtenteur d'une telle variété un
monopole de production et de commercialisation pendant douze ans (avec une
possibilité d'extension).
Depuis la création du système UPOV, les réglementationsconcernant la certification
et le contrôle des semences sont contenues dans des lois distinctes sans que les
systèmes soient en fait entièrement séparés^^.
2. Ancien droit des brevets
Parallèlement à ces activités législatives visant essentiellement à garantir l'intérêt
public, des efforts furent déployés en vue de promouvoir la protection des intérêts
privés des horticulteurs et agriculteurs. Mais aucune des différentes propositions de loi
introduites dans plusieurs pays en vued'une protection spécifique similaire à celle du
droitdes brevets^® ne fut finalement adoptée, à l'exception de la loi sur les brevets de
plantes de 1930 aux Etats-Unis (voy. ci-après).
Les objections à leur encontre furent généralement les mêmes que cellesavancées
pour mettreen doute l'opportunité et la possibilité d'uneprotection directepar le droit
également E. REHSE, GrundzUge der Organisation der PflanzemUchtung und desSaatgutwesens in den
Niederlanden (Verlag P. Parey, Hamburg 1961), notamment p.26et sv.
^ Voy. W. BOTTNER, Die Saatgutordnung. Eine EinfUhrung in dos Saaten- und Sortenrecht (Strohte Verlag,
Hannover 1954).
En vertu de rart.l4 de la CPOV, le droit reconnu à l'obtenteur est indépendant des mesures adotées dans
chaque Etat en vue d'y réglementer la production, le contrôle et la commercialisation des semences et
plants, qui devront éviter, autant que possible, de faire obstacle à l'application des dispositions de la
Convention.
En France: propositions de loi du député Ricolfi relatives à la protection de la propriété agricole et
^ horticole en matière de variétés ou de races nouvelles (Prop. Ind. 1923. p.34, Prop. Ind. 1927, p.l07), et
à l'instauration d'un Office national de la propriété agricole {Prop. Ind. 1929, p.71). Cf A. VAUNOIS,
Lettrede France, Dr. Aut. 1931, p.30-31.
En Allemagne: projet de loi sur la protection des semences et plants de 1929: texte dans VAN
HARREVELD, op.cit., p.165 etsv. etcommentaire par G. HESSE, Rechtsschutz des Saat- und Pflanzguts,
insbesondere Entwurf einesSaat- und Pflanzgutschutzgesetzes (thèse, Jena 1931).
En Belgique: proposition de loi ayant pour objet la création et la protection de la propriété horticole.
Doc. Pari. Ch. , sess. 1932-33, n° 96, redéposée à la session extraordinaire 1936, n° 76. Art. 1er: «Toute
obtention, invention ou découverte dans le domaine de l'horticulture confère à son auteur, sous les
conditions et pour le temps à déterminer, le droit exclusif d'exploiter à son profit la dite obtention,
découverte ou invention». Art.2, al.1er: «La délivrance d'un brevet peut s'appliquer aux obtentions,
découvertes ou inventions de toutes sortes réalisées en matière d'horticulture et s'appliquant soit aux
boutures, soit auxfleurs, soit auxfruits, soit auxplanteset arbres etc.*.
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général des brevets (les anciennes législations ne contenaient pas de disposition
expresse d'exclusion)®'.
Ainsi, on estima parfois inopportun pour des raisons de politique générale
d'octroyer des brevets pour des plantes, alors que les aliments et les médicaments
étaient exclus de la protection. Par ailleurs, il yeut des réticences d'étendre le champ
d'application des brevets au domaine de l'agriculture, même si la Convention de Paris
permettait depuis 1934 expressément l'application des droits de propriété industrielle
aux «produits naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, [...]
minéraux, [...], fleurs, farines» ian.l,al3).
Des réserves plus fortes découlaient des difficultés d'application des concepts
habituels du droit des brevets à cette matière spéciale, tant en ce qui concerne les
conditions de protection (notamment l'application industrielle, la description suffisante
et lareproductibilité^o) qu'au regard de l'étendue de protection (limitée normalement à
la première génération de semences) (voy. le chapitre m de la troisième partie pour une
analyse détaillée).
Malgré ces problèmes, certains Offices de brevets ont accordé des brevets de
plantes^i, notamment après la deuxième guerre mondiale, la plupart d'entre eux portant
Voy. la note (55) et par exemple les nombreuses discussions qui ont eu lieu en Allemagne: A ULLRICH
Schutz von PflanzenzUchtungen. Mitt. 1938, p.361 et sv.; W. PINZGER, Uber die Patentfahigkeit voii
Pnanzenzuchtungen. 1938, p.733 et sv.; S. VON DER TRENCK, Zum PatentscLz von
Pnanzenzuchtungen. 1939, p.437 et sv.; H. SCHADE, Patentierung von PflanzenzUchtungen,
GRUR 1950, p.312 et sv.; E. KIRCHNER, Zur Frage der Wiederholbarkeit bei
Pnanzenzûchtungserfmdungen, GRUR 1951, p.572 et sv. et GRUR 1952, p.453 et sv.; SCHMIDT
Patentierung von Pnanzenzuchtungen, GRUR 1952, p.456 et sv • F
WUESTHOFF, Erschliessung des Patentrechts fiir neue Gebiete (dargelegt am Beispiel der
PflanzenzUchtungserfindungen), GRUR 1953, p.230 et sv.; LE MEME, Patentschutz fUr
SCHADE, Pflanzenpatente, GRUR 1956, p.44 et sv.; Fr.
^9(52; Patentschutz fUr Pflanzen, GRUR 1957, p.49 et sv.; F. WUESTHOFF, loc. cit.(I960) et
™Voy. la note précédente et en outre déjà B. FREY-GODOT, De la protection des nouveautés végétalesProp. Ind. 1923, p.31 et sv.; BLUM, PEDRAZZINI, op.cit., p.92-93; A. CHAVANNE, La protection des
mventions vestales, Et^es de droit contemporain. Contributions françaises au Illième et Même
C.I.D.C.. t.III (Sirey, Paris 1959), p.l53 et sv.; 1. FÛLDES, G. PALOS, Der Rechtsschutz von
Pfl^enzachtungen mUngam, GRUR Int. 1967. p.390 et sv.(392-93); K.A. FIKKERT, Het kwekersrecht
m Nederland, Revue dedroitrural 1984, p.l et sv.
En Allemagne-. l'Office accepta pour la première fois des revendications portant sur des semences de tabac
et de lupmes en 1934, et sur un petit pois de conserve en 1936 {Mitt. 1936, p.94, 95, 286; ces demandes
ont été retirées après leur publication, mais les deux dernières ont été brevetées en Autriche) Après la
guerre, par exemple PA 5 avril 1957. Bl.f. PMZ 1957, p.291 (seigle); PA 20 mars 1959, Bl.f PMZ 1960,
p.86 (peuplier); autres exemples dans SCHADE, loc.cit. (1956).
En France: voy. H. DELPECH, La Convention internationale du 6décembre 1961 sur la protection des
CHAVANNE. La protection des inventions
végétales, 1«4, cl^.. p,95 et sv. et la jurisprudence citée dans les notes qui suivent. La deuxième
proposition Ricolfi avait d'ailleurs été rejetée en 1934 au motif qu'elle se révélait sans objet, la loi sur les
brevets étant applicable aux nouveaux produits végétaux; DELPECH, loc.cU. , n° 13.
«"«"iples des brevets portant sur des roses pour la ^riode 1949-1953 cités parNEUMEIER, op.cit., p.33. note (129). et la note (73) ci-après.
Suisse: jusqu'à l'arrêt «Rouge Meilland-Happiness» du 27 janvier 1953. ATF 79 I 77. invaUdant un
orevet de rosier pour défaut de reproductibilité.
PflanzenzUchtungen, GRUR Ausl. 1952, p.64 et
sv.(66): E. EGGENER, Schutzrechtsmôglichkeiten fur neue Pflanzenziichtungen in anderen Landem und
ihre praktische Brauchbarkeit, Mitt. 1958. p.4 et sv.
p protection a été délivré en tant que modèle d'utilité au début des années 50; J.G.KblXACH, La protection juridique des nouveautés végétales en Espagne. PropJnd. 1955. p.l 19.
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sur des plantes ornementales à reproduction asexuée'^ ^ j^^is leur validité est restée
douteuse et leur portée incertaine. Dans d'autres pays, des demandes ne furent même
pas introduites parce que les procédés n'étaient déjà pas considérés comme brevetables
(voy. la section précédente).
Face aux problèmes concrets de remplir les conditions de brevetabilité, on a
rarement invoqué l'argument qu'il s'agissait de produits de la nature En Belgique, il a
été jugé''^ à cet égard qu'un produit de la nature est brevetable s'il est le résultat de
l'intervention humaine et si cettedernière est telleque, sanselle, le produit ne peutêtre
réalisé dans la nature. S'il est établi que l'intervention est essentielle et nécessaire pour
la production du nouveau produit (en l'espèce des roses, obtenues après croisement,
transplantation et greffe), il faut encore que l'essence du produit s'en trouve changée,
ce qui peut être admis si les roses ont acquis des caractéristiques telles quant à leur
forme, leur aspect et leur coloris, qu'elles constituent, au point de vue industriel ou
commercial, de nouvelles variétés déterminées, quidiffèrent notablement de ce quiétait
généralement connu jusqu'alors dans ce domaine.
De manière similaire, on a jugé en France qu'une nouveauté végétale constituait un
produit brevetable à condition que la nouvelle espèce créée soit le résultat de
l'intervention de l'homme et ne puisse être réalisée par le simple jeu des forces de la
nature'^'*.
3. Autres formes de protection
Etant donné l'inexistence ou l'incertitude d'une protection par brevet, les obtenteurs
ont cherché du secours dans d'autres formes de protection, notamment le droit des
marques.
Or, le dépôt d'une marque pour une variété n'empêchait pas les concurrents de
commercialiser le même produit sous une dénomination différente, même lorsque les
semences étaient obtenues à partir des plantes originales fournies par l'obtenteur,





Notamment les fleurs auxquelles toute la jurisprudence citée a d'ailleurs trait; cela s'explique par le fait
qu'ils posaient moins de problèmes que les plantes à reproduction sexuée. Voy. la situation similaire aux
Etats-Unis sous la loi sur les brevets de plantes.
Civ. Termonde 2 mai 1958, J.T. 1959, p.l71 avec note M.Th. MOTTE, approuvant la décision. Appel a
été interjeté contre ce jugement, mais l'issue définitive du procès n'est pas connue. Voy. encore V.
RENIER, Nouveautés végétales et droit d'inventeur, Ann. Dr. Se. Pol. 1960, p.253 et sv.(266). La
décision a suscité une proposition de loi excluant de la brevetabilité des produits agricoles et horticoles:
cf. F. GASPAR, Les plantes et les médicaments ne seront-ils plus brevetables en Belgique ?, Ing. Cons.
1959, p. 219 et sv. Selon HENDRICKS, loc.cit., p.158-59, le même tribunal a rendu le 18 octobre 1964
un autre jugement où il considère qu'une plante est brevetable si elle est le résultat de l'intervention
humaine. Cependant, il considère qu'il n'est pas possible de protéger par brevet une nouvelle plante ou
race animale parce que leur description, à elle seule, ne suffirait pas pour faire savoir à des tiers si la
variété est ou n'est pas protégée, comme l'exigeait l'art.l? anc. Voy. encore antérieurement VANDER
HAEGHEN, op.cit., n° 89 (la protection des nouveautés végétales n'est pas pwssible sans législation
spéciale) et VAN REEPINGHEN, d'abord contre une protection per se (loc.cit., p.93-95), mais en sa faveur
plus tard: Rapport sur la protection des obtentions végétales, Rev.dr.int.dr.comp. 1954 (n° spéc.), p.220
et sv.(222-223): il faut que la plante soitobtenue artificiellement; les revendications pourraient porter sur
la plante entière, une partie de la plante ou les semences.
Trib.civ. Grasse 5 mars 1963, J.C.P. 1963, H, 13.297, avec note H. DELPECH; Cour Aix-en-Provence 27
janvier 1965, Ann. 1969, p.l27.
Voy. par exemple aux Pays-Bas: Rechtbank Amhem 5 janvier 1928, NJ. 1929, p.990: les semences
obtenues par un tiers à partir d'une plante originale (protégée par une marque) ne peuvent pas être
considérées comme des marchandises de l'obtenteur original parce qu'il n'y a pas d'identité avec les
semences originales. Pour une analyse des différents problèmes, voy. par exemple VERHULST, op.cit.,
p.l21 et sv. Pour l'Allemagne: NEUMEIER, op.cit., p.16-17.
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Pour combler cette lacune, on a essayé en France de combiner ledroit des marques
avec les réglementations précitées en déposant comme marque la dénomination
enregistrée: ne pouvant commercialiser une variété sous une dénomination autre que
celle qui était enregistrée et ne pouvant librement utiliser celle-ci parce que protégée en
tant que marque, le concurrent devait donc demander l'autorisation de l'obtenteur"'®.
Cette situation n'a cependant pas duré puisque la Cour de Cassation a rappelé qu'en
dépit du dépôt de marque, l'enregistrement au catalogue avait poureffetde conférer à
la dénomination inscrite le caractère d'un nom générique tombant dans le domaine
public et nonsusceptible d'appropriation comme marque'^ .
Le droitdes marques est encore utilisé actuellement comme arme concurrentielle,
mais son application doit être harmonisée dans les Etats membres de l'UPOV avec
l'existence d'une dénomination variétale, problématique qui ne sera pas approfondie
ici'^s.
B.- La loi américaine sur les brevets de plantes'^ '
La loi du 23 mai 1930 fut le résultat d'une action globale visant à mettre
l'agriculture surun pied d'égalité avec l'industrie et à stimuler son développement par
1octroi de brevets pour les obtenteurs de plantes, d'animaux etde produits agricoles®®,
mais elle fut finalement limitée à certaines formes d'obtentions végétales qui jusque-là
ne pouvaient être brevetées à cause de la doctrine des produits de la nature.
Dans sa version originale, rart.4886 (devenu l'art.161 du titre 35 en 1952, et
complété en 1954; voy. ci-après) dispose que «quiconque a inventé ou découvert et
reproduit demanière asexuée une nouvelle variété deplante distincte et nouvelle autre
qu'une plante multipliéepar tubercules, peutobtenir un brevetpour cette variété».
^La protection est donc accordée aux variétés de plantes, concept qui n'est pas
défini^^ sinon indirectement par l'exigence de lareproduction par voie asexuée, c'est-
à-dire autrement que par voie de semences (par exemple le greffage, le bouturage, le
marcottage, la division, etc.)82. La limitation aux plantes aptes à être reproduites de
manière asexuée est due au fait qu'on estimait que seul ce mode de reproduction
asexuée pouvait garantir une plante stable, condition nécessaire pour laprotéger par un
Cf. Corr. Angers 7 décembre 1961, J.C.P. 1962, H, 12.488 avec note H. DELPECH.
Cass. crim. 20 février 1964, cité par H. DELPECH, La loi du 11 juin 1970 relative à la protection des
obtentions végétales, J.C.P. 1971, I, 2371.
Voy. par exemple A.M. FLURY-JEKER, La protection juridique des obtentions végétales (Ed. Ides et
Calendes, Neuchâtel 1987), p.l33 et sv.; R. ROYON, Les dénominations vaiiétales et les marques, in: La
Nomenclature (Compte rendu du symposium tenu à l'occasion de la dix-septième session du Conseil de
l'UPOV, Genève 12octobre 1983) (Genève 1984), p.43 et sv.; UPOV, Relations entre les dénominations
variétales et les marques de fabrique et de commerce (doc. CAJA'I/S du 22 octobre 1980); S.D.
SCHLOSSER, The registration of plant variety dénominations, 29 IDEA 177 (1988); NEUMEIER
op.cit., p.98-105.
Voy. J. ROSSMANN, Plant patents, 13 J.P.O.S. 1 (1931); R.S. ALLYN, The first plant patents
(Educational Foundations, New York 1934); LE MEME, Plant Patents 1934-1943 (The Corse Press, New
York 1944); R.A. MAGNUSSON, Ashort discussion on various aspects ofplant patents, 30 J.P.O.S. 493(1948); N. BYRNE, Fifty years of botanical plant patents in the U.S., EIPR 1981, p.116 et sv.; S.B.
WILLIAMS, Securing protection for plant varieties in the USA, EIPR 1981, p.222 et sv.; COOPER,
op.cit., § 8; G.H. HENNESSEY, Plant patents, in: I. KAYTON(ed.), Patent practice. Vol.5 (Patent
Resource Inst., Washington 1985), p.23-24 et sv.
80 J. DIEN>rER, Patents for biological specimens and products, 35 J.P.O.S. 286 (289-90) (1953)- Report of
the Committee of Patents, April 2. 1930, in VAN HARREVELD, op.cit., p.l51 et sv., et Senate and
House Committee Reports, in ALLYN, op.cit.
Pour les définitions proposées par la jurisprudence, voy. COOPER, op.cit., § 8.04.
Kim Bros. v. Hagler, 120 U.S.P.Q. 210 (S.D.Cal. 1958).
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brevet®^. La loi exclut cependant expressément les plantes multipliées par tubercules
(c'est-à-dire concrètement la pomme de terre et le topinambour) parce qu'il s'agissait
du seul groupe, parmi les plantes reproduites par voie asexuée, qui est reproduit à
l'aide de la partie de la plante qui est vendue comme produit alimentaire^.
Contrairement au droit général des brevets, on n'admet qu'une seule revendication
(l'art. 162 parle de «la» revendication), qui doit porter sur une plante entière, et non sur
ses produits, fruits, fleurs etc.®^.
La loi ne précise pas le terme «plante», mais il a été jugé qu'il est utilisé dans le sens
courant et non dans son sens scientifique, et qu'il n'inclut pas les bactéries^^; sa
signification usuelle désigne uniquement les végétaux à racines, tiges, feuilles et fleurs
ou fruits, mais non les cultures de tissus®"'. Une décision isolée admet cependant
l'application de la loi à un micro-champignon®^.
Comme la loi permet de breveter des plantes découvertes, on a soulevé lors des
travaux préparatoires la question si la Constitution permettait l'octroi de droits exclusifs
à quelqu'un qui trouve une plante existante et la reproduit de manière asexuée,
puisqu'il ne «crée» en rien une variété. On y a répondu notamment que, même si c'est
la nature qui, à l'origine, crée les plantes, l'homme peut contrôler et diriger le
processus naturel; en particulier, les plantes ne se reproduisent pas de manière
identique, et des exemplaires uniques de plantes ne peuvent donc être rendus
accessibles au public que si on encourage leurs propriétaires à les reproduire de
manière asexuée et de créer'ainsi une offre suffisante®'.
La loi exige en effet que la reproduction asexuée ait effectivement été réalisée, et
non seulement conçue théoriquement^", car ce n'est en fait qu'à la suite de la
multiplication de la plante originale qu'on est en présence d'une variété et non plus
d'un exemplaire unique^i. Or, certaines plantes se reproduisent elles-mêmes de
manière identique par voie asexuée. Faut-il une multiplication par intervention
humaine, et quel est le cas échéant le degré d'intervention humaine requis pour réaliser
Report in VAN HARREVELD, op.cit., p.154.
Travaux préparatoires, cités par COOPER, op.cit., § 8.03(2) et WILLIAMS, loc.cit., p.40. Selon
HENNESSEY, op.cit., p.23-31 cependant, l'exclusion est due à des circonstances historiques (le
Département de l'Agriculture voulait développer des pommes de terre résistantes aux maladies et interdire
entretemps leur brevetabilité dans l'intérêt public) et devrait être supprimée parce que les aliments
produits artificiellement sont également protégeables par un brevet d'utilité.
Manual of Patent Examining Procédure, n° 1603, 1610.
In re Arzberger, 46 U.S.P.Q. 32 (CCPA 1940); voy. Ch. B. PARKER, Bacteria held not patentable under
the Plant Patent Act, 22 J.P.O.S. 622 (1940). Solution critiquée par DAUS, BOND, ROSE, loc.cit., et I.P.
COOPER, Arzberger under the microscope: a critical reexamination of the exclusion of bacteria from
plant patent protection, 7 Rutgers Journal of Computers, Technology and the Law 367 (1979/80) (avant
l'arrêt Chakrabarty).
8"' Ex parte Hibberd, 227 U.S.P.Q. 443 (POBA 1985), se référant à In re Bergy, 195 U.S.P.Q. 344 (CCPA
1977).
Ex parte Salomons, 201 U.S.P.Q. 42 (POBA 1978). Selon CRESPI, op.cit., p.69, le micro-champignon
en question dans l'affaire Ranks Hovis McDougall en Australie et en Irlande (voy. le chapitre précédent) a
été brevetésous le PPA après avoirété refusésous le UPA (avant l'arrêtChakrabarty).
Voy. ROSSMANN, loc.cit., p.16 et sv. Assez ironiquement, le premier brevet fut accordé à quelqu'un
ayant découvert une rose résultant d'une mutation spontanée d'une rose obtenue par quelqu'un d'autre après
de longs travaux d'amélioration: R.C. COOK, The first plant patent, 14 J.P.O.S. 398 (1932). Voy.
encore H.C. ROBB, Plant patents, 15 J.P.O.S. 752 (759 et sv.) (1933); ALLYN, op.cit.(1934), p.31 et
sv.; MAGNUSSON, loc.cit., p.496-97.
90 Dunn V. Ragin v. Carlile, 50 U.S.P.Q. 472 (POB Int. Exam. 1941).
Cf. ex parte Moore, 115 U.S.P.Q. 145 (POBA 1957); Nicholson v. Bailey, 125 U.S.P.Q. 157 (D.C.
S.D.Fla. 1960).
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cette opération de reproduction L'incertitude a continué à régner sur ces points, et
on voit par exemple mal comment les conditions de brevetabilité (qui sont celles du
droit général des brevets: art.161 al.2) peuvent être appliqués dans ces cas (voy. la
troisième partie).
En 1951, l'Office des brevets a refusé d'octroyer un brevet pour une plante
nouvellement découverte, mais existant comme telle à l'état sauvage^^ Cg^i a incité le
législateur à ajouter en 1954 à l'art. 161 la précision que sont également brevetables
«les sports, mutants et hybrides cultivés ^^et les semis de hasard, [...] autre qu'une
plante trouvée à l'état sauvage». Cette intervention législative n'a cependant pas résolu
tous les problèmes (voy. infra), et il reste par exemple à déterminer en quoi consiste
exactement «une plante trouvée à l'état sauvage»^^.
C.- Le système UPOV
1. Introduction^^
Après la demière guerre, le problèmede la protection des obtentions végétales fut à
l'ordre du jour de différentes associations internationales (notamment l'AIPPI et
rASSINSEL)^''. Après avoir étudié pendant plusieurs années les problèmes liés à
l'obtention d'une protection satisfaisante, notamment par le droit des brevets, et
constatant de fortes disparités au niveau international à cet égard, une première
conférence internationale fut réunie en mai 1957 à l'invitation du gouvernement
français. Ces travaux aboutirent finalement à la signature de la Convention
internationale pour la Protection des Obtentions Végétales de 19619».
En raison des circonstances historiques (voy. le point A.-), la Convention s'est
inspirée des réglementations existantes sur la certification et le contrôle en matière de
Le rapport de la Commission des brevets (VAN HARREVELD, op.cit., p.153-54) semble indiquer qu'une
intervention humaine est nécessaire, ce qui est contredit par l'évolution des versions préparatoires de la
loi (COOPER, op.cit., § 8.07). In re Arzberger (précité, à propos d'une bactérie qui se reproduit par
division binaire) suggère que l'homme doit seulement placer la plante dans un environnement favorable.
Ex parte Poster, 90 U.S.P.Q. 16 (POBA 1951).
94 Ces termes ont été utilisés dans les premiers commentaires de la loi. Ainsi, selon MAGNUSSON
(loc.cit.), un «sport» est une nouvelle variété résultant d'une variation spontanée d'une plante ou d'une
partie de plante; un «mutant» résulte d'un jeune plant par autofécondation de l'espèce; et un «hybride»
résulte de jeunes plants obtenus par fécondation croisée enure deux espèces ou deux variétés; cf.
HENNESSEY, op.cit., p.23-30.
SelonWILLIAMS {lac.cit.(1982), p.25), il faut avoir égard au milieu dans lequel eUe s'est trouvée, c'est-à-
dire un terrain cultivé ou non cultivé.
H. SCHADE, Der Schutz neuer Pflanzenzûchtungen, GRUR Ausl. 1957, p.325 et sv.; H. SCHADE, K.
PFANNER, Intemationaler Schutz von Pflanzenzuchtungen. GRUR Ausl. 1961, p.l et sv.; LES MEMES,
Das internationale Obereinkommen zum Schutz von Pflanzenzûchtungen, GRUR Ausl. 1962, p.341 et
sv.; B. LACLAVIERE, La Convention de Paris du 2 décembre 1961 jxiur la protection des obtentions
végétales et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, Prop.Ind. 1965, p.232 et
sv.; LE MEME, Geschichte und wesentliche Bestimmungen des Pariser Obereinkommens vom
2.Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzuchtungen, in: DerSchutz neuer Pflanzensorten (Bericht tiber
die Sitzung der UPOV, Genf 21.-23.0ktober 1974) (Genf 1975), p.27 et sv. En détail: Actes des
Conférences Internationales pour la Protection des Obtentions Végétales 1957-1961, 1972 (UPOV,
Genève 1974), et Actes de la Conférence Diplomatique deRévision de la Convention Internationale pour
la Protection des Obtentions Végétales 1978 (UPOV, Genève 1982).
" Voy. BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.47 et sv.; J. STRAUS, AIPPI and the protection
of inventions in plants - Past developments, future perspectives, 20 IIC 600 (605 et sv.) (1989).
Voy. encore les travaux parallèles au Royaume-Uni: Plant Breeders' Rights. Report of the Committee on
Transactions in Seeds (HMSO, London, july 1960) et L.J. SMITH, La Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales et quelques commentaires sur la législation des droits d'obtenteur au
Royaume-Uni, Prop. Ind. 1965, p.248 et sv.
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commercialisation de semences, qui avaient surtout trait aux plantes agricoles à
reproduction sexuée, les plantes à reproduction asexuée étant dans beaucoup de pays
encore considérées comme brevetables^' (voy. ci-avant et le point E.- ci-après).
La Convention constitue une sorte de «Convention-modèle» pour les Etats-
membres, à respecter dans le cadre de la protection des obtentions végétales accordée
«par chacun d'eux conformément à des principes uniformes et clairement d^inis»^°^.
L'examen qui suit sera donc basé sur le texte de la Convention révisé en 1978^02^ mais
on signalera les divergences des législations nationales examinées par rapport à celle-
ci.
2. Champ d'application
La Convention est en principe applicable à tous les genres et espèces botaniques
(art.4, par.1er) et elle s'étend donc en principe à tout le règne végétal. On n'a pas
voulu apporter de limite quelconque, de sorte que la protection reste accessible même
aux nouveautés appartenant à des espèces qui n'ont pas un caractère agricole ou
horticole^°3
Les auteurs de la CPOV n'excluaient même pas que les micro-organismes, tels que
les champignons, les levures, les algues et même les bactéries, puissent être protégés
en vertu de la Convention^®^. Cette idée a également été défendue par des auteurs
français'°^, mais elle est peu utiliséeen pratique^^^ parce qu'on a considéré inopportun
de soumettre le domaine microbiologique, qui est surtout intéressant pour l'industrie
pharmaceutique (qui recherchait une protection par brevet qu'elle a finalement
obtenue), à un système qui s'adresse surtout au monde agricole et qui est d'ailleurs
géré par les ministères de l'agriculture ou des services qui en dépendent^®^.
Cela ne signifie cependant pas que toute plante répondant aux conditions de
protection puisse être protégée dans chaque Etat-membre. Au moment de l'entrée en
vigueur sur son territoire, chaque Etat doit appliquer les dispositions de la Convention
à au moins cinq genres ou espèces, et les Etats s'engagent à prendre toutes les mesures
nécessaires pour appliquer progressivement la Convention au plus grand nombre de
genres et d'espèces botaniques, avec un nombre minimum endéans certains délais.
" Cf. R. ROYON, Die SchutzbedUrfriisse der Zuchter von Obst- und Zierpflanzen, GRUR Int. 1987, p.329 et
sv.(330).
F. WUESTHOFF, H. REDA, Euro-Sortenschutz, GRUR 1974, p.601.
Ainsi le préambule de la Convention.
La Belgique et l'Espagne n'ont pas encore ratifié la révision de 1978 et ne sont liés que par la version
révisée en 1972 (voy. le chapitre EU de la première partie).
103 Actes (1957-1961, 1972), p.38.
LACLAVIERE, loc.cit., p.30; H. JÛHE, Das Zilchterrecht des intemationalen Obereinkommens zum
Schutz von Pflanzenzilchtungen, GRUR Ausl. 1963, p.530. Voy. également N. BYRNE, Les critères
agrotechniques dans la législation sur la protection des obtentions végétales, Prop. Ind. 1983, p.315 et
sv.(317).
B. LACLAVIERE, La loi française sur la protection des obtentions végétales, Prop.lnd. 1971, p.43 et
sv.(46); R. ROYON, Le régime de la protection des obtentions végétales, Ann. 1972, p.l et sv.(7); H.
NOILHAN, S. DE CASANOVE, Les nouveautés en matière de micro-organismes sont-elles brevetables ?,
Gaz.Pal. 1973, doctr., p.36.
1®® Le Japon protège douze espèces de champignons comestibles et deux espèces d'algues, et les Pays-Bas
protègent le champignon de couche: La protection des variétés végétales dans le débat des inventions
biotechnologiques (Doc. UPOV/INF/11, 10 décembre 1985), n° 12.
1°' H. MAST, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie (Heymanns, Kôln 1986), p.25: E. VON
PECHMANN, Ist der AusschluB von Tierziichtungen und TierzUchtungsverfahren vom Patentschutz
gerechtfertigt ?, GRUR Int. 1987, p.344 et sv,(346); COMBALDIEU, loc.cit., p.491.
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fixés dans la Conventionios (art.4, par.2 et 3). Par conséquent, les Etats ont établi des
listes de genres ou d'espèces protégeables, qui sontrégulièrement mises à jour. Ainsi,
en Belgique, la première liste (établie par l'A.R. du 22 juillet 1977) énumérait 5
espèces; la dernière (A.R. du 21 mai 1985)en compte 120.
Une formule différente estutilisée aux Etats-Unis: selon le Plant Variety Protection
Act (art.2402a et 240If), un certificat de protection de variété de plantepeutêtre obtenu
pour toute variété nouvelle d'une plante reproduite par voie sexuée (c'est-à-dire par
semences) et qui a été reproduite effectivement, à l'exception des champignons,
bactéries et hybrides de la première génération. Jusqu'en 1980, six espèces
déterminées (gourbo, céleri, tomate, piment, carotte et concombre) n'étaient pas
admises à la protection prévue par cette loi (art.2583). Selon le dernier projet de
révision de la CPOV, unsystème similaire deviendrait enprincipe applicable dans tous
les Etats membres^^®.
Selon la version de 1961 de la CPOV, les genres ou espèces à protéger
obligatoirement devaient figurer sur une liste annexée à la Convention. Cette condition
a été supprimée pour permettre l'accès d'Etats se situant dans d'autres zones
climatiques que les Etats européens et dans lesquels d'autres genres ou espèces
botaniques sont importants d'un point de vue commercial. L'expression «genre ou
espèce» estpeu précise, mais respectueuse de la complexité botanique et susceptible
d'être traduite dans les diverses langues. Ce que les experts ont entendu, c'est que
chaque Etat protège au moins un certain nombre de catégories de plantes cultivées qui,
du point de vue de la classification botanique, peuvent constituer un genre, une espèce,
une sous-espèce, etc.iio.
Chaque Etat peut cependantlimiter l'application de la Conventionà l'intérieurd'un
genre oud'une espèce aux variétés ayant un système particulier de reproduction oude
multiplication ou une certaine utilisation finale (art.2, par.2)iii.
108 «Chaque Etat doit appliquer la Convention
- dans un délai de trois ans à au moins dix genres ouespèces au total,
- dans un délai de six ans à aumoins dix-huit genres ou espèces au total,
- dans undélai dehuitans à aumoins vingt-quatre genres ouespèces au total,
à dater de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire» (art.4, par.3b]).
A la requête d'un Etat ayant l'intention deratifier, d'accepter ou d'approuver la Convention ou d'adhérer à
celle-ci, le Conseil de l'UPOV peut, afin de tenir compte des conditions économiques ou écologiques
particulières de cetEtat, décider deréduire les nombres minimaux, de prolonger les délais prévus, ou de
faire les deux (art.4, par.4). Des prolongations de délais peuvent également être accordés aux Etats-
membres (art.4, par.5).
VPOW, Révision de la Convention (doc. IOM/IV/2, Genève, 22 juin 1989), art.4. Trois formulations
alternatives sont proposées, de même qu'une possibilité d'exception pour les Etats dans lesquels ce
système créerait des difficultés exceptionnelles.
110 Conférence diplomatique de révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales (Genève, 9 - 23 octobre 1978), Prop. Ind. 1979, p.36 et sv.(38).
«En ce qui concerne le mode de reproduction ou de multiplication, l'application peut être limitée, par
exemple, à des variétés reproduites par voie sexuée ou multipliées par voie végétative, à des lignées
pures, hybrides, variétés à pollinisation libre, variétés apomictiques etc.; ence qui concerne l'utilisation
prévue, on peut se limiter, par exemple, à des variétés forestières, variétés ornementales, variétés à
fruits, porte-greffes etc.»'. Actes (1978), p.l6. Selon le dernier projet de révision, rart.2, par.2 serait
supprimé et le système des listes serait soit aboli (toutes les variétés pourraient être protégées, avec une
possibilité dexclusion pour dés raisons économiques ou climatiques exceptionnelles), soit élargi en
augmentant le nombre minimum de variétés susceptibles d'être protégées et les extensions ultérieures:
UPOV, Révision de la Convention (CAJPCXW2 du 12 janvier 1988), p.4 et sv.
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Remarquons enfin que pour la Convention, il importe peu que la variété soit
«d'origine artificielle ou naturelle» (art.6, par.la]), de sorte que des titres de protection
peuvent être délivrés pour des plantes «découvertes
3. Le concept de «variété»
La protection ne peut être accordée que pour des «variétés végétales» (art.l,
par. 1er). L'existence d'une variété constitue donc la condition d'application de là
Convention, mais le sens de ce concept n'est pasdéfini.
Jusqu'à sa révision de 1978, la CPOV disposait que le terme «variété» s'appliquait
à «tout cultivar, clone, lignée, souche ou hybride susceptible d'être cultivé» (anc.
art.2, al.2) '^^ , mais cette disposition aete abrogee pour faciliter l'adaptation du sens du
mot «variété» (et ainsi de la Convention) aux progrès de la science et de technique^i'».
Le dernier projet de révision propose laréinsertion de ladéfinition générale suivante:
«on entendpar «variété» toute plante ou partie de plante, ou tout ensemble de plantes
oudéparties déplantés, qui, depar sescaractères, est considéré comme une entité aux
fins de la culture ou de toute autreforme d'utilisation»^^^.
Le concept de «variété» implique l'existence d'un groupe distinct et stable de
plantes présentant des caractéristiques analogues ou identiquesi^®. Il est lié
intrinsèquement aux caractères d'homogénéité et de stabilité que la Convention
énumère comme conditions deprotection
Selon l'art.6, par.le], lavariété doit être suffisamment homogène (c'est-à-dire les
plantes qui la composent doivent être suffisamment ressemblantes) compte tenu des
particularités de son mode dereproduction ou demultiplication.
Cela signifie que la variation (qu'elle présente compte tenu de son système de
sélection et du fait de la présence de plantes aberrantes résultant d'un mélange
accidentel, demutations ou d'autres causes de quelque nature) doit être limitée detelle
sorte qu'il soit possible d'établir avec précision sa description et sa distinction et de
garantir sa stabilité. Les marges de tolérance s'agrandissent progressivement selon
Voy. en Allemagne BGH 27 novembre 1975, Neue Juristische Wochenschrift 1976, p.849 -
Rosenmutation: il importe peu que la nouvelle variété résulte dune activité délibérée ou d'une mutation
naturelle (sport) quil suffisait de découvrir, même si celle-ci n'est pas dérivée d'une plante vivant
librement dans la nature, mais d'une plante cultivée appartenant à autrui.
Inspiré dune disposition du Code (facultatif) international de nomenclature des plantes cultivées de
1958. Certains Etats ont repris dans leur législation respective (dont certaines sont encore en vigueur)
des énumérations identiques (art.2.A.I de la loi belge; art.l, al.2 de la loi suisse) ou légèrement
différentes (art.38(l) de la loi anglaise de 1964: clone, lignée, hybride ou variant génétique de plante).
Des dé^tioM différentes sont utilisées aux Pays-Bas (art.2: constitue une variété tout groupe de plantes
susceptibles d'être cultivées, etconsidéré aux fins de la culture comme formant une unité autonome) eten
France (art.ler: on part de la notion d'obtention végétale, qui est constituée par une variété végétale
nouvelle, créée oudécouverte, sans que la notion de variété soit définie).
Conférence ... , Prop. Ind. 1979, p.38; Actes (1978), p.287.
UPOV, doc.IOM/IV/2, art.2.ii). L'avant-projet de règlement sur les droits d'obtention végétale
communautakes de la Commission des CE (DG Agriculture, doc. 2376/IV/88/EN rev. du 8 février 1990),
art.5(2) contient une définition compliquée qui ne parait guère utilisable.
BYRNE, loc.cit., p.318. Cf. A. CAUDERON: «.Une variété correspond à un concept: elle recouvre la
totalité des plantes possédant en commun l'ensemble du matériel héréditaire qui identifie précisément
cette^ variété. La semence, cest le lot de graines dont le semis donne un échantillon de plantes de la
variété: c'est un objet de série fabriqué selon le prototype qui définit la variété» (cité par J. GRALL, B.R.
LEVY, Laguerre des semences (Fayard, Paris 1985), p.66).
^HE. loc.cit., p.530. 532; J. HOFFMANN, B. PEINEMANN. Das neue Sortenschutzrecht, Betriebs-
Berater 1968, p.ll40 et sv.(1141): H. LESSMANN, Der Schutz von PflanzenzOchtungen im deutschen
Recht, Der Betrieb 1980, p.577 et sv.(587).
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qu'il s'agit de variétés multipliées par voie végétative ou strictement autogames, de
variétés principalementautogames, de variétés allogamesou de variétés hybrides"®.
L'art.6, par.ld] exige en outre que la variété soit stable, c'est-à-dire reste conforme
à sa définition (en maintenant ses caractères) à la suite de ses reproductions ou
multiplications successives.
Etant donné que la vérification de cette condition exige des examens (voy. la
troisième partie) pendant une période assez longe, on admet généralement que, lorsque
l'échantillon fourni s'est révélé distinctif et homogène sur base d'un examen soigneux,
le matériel est aussi stable^i'.
Plutôt qu'une définition de la variété, les différents concepts mentionnés par la
CPOV dans sa version de 1961 constituent une énumération des différents types de
variétés compte tenu des différents modes de reproduction et de multiplication existant
dans le monde végétal et la variabilité naturelle qui en résulte^^:
• le cultivar: dérivé de «cu/nVated variety», le cultivar désigne l'unité taxonomique
fondamentale des plantes cultivées. Dans la version de 1980 du Code international
de nomenclature des plantes cultivées (art.10), ce terme général désigne un
ensemble de plantes cultivées qui se distingue nettement des autres par certaines
caractéristiques (morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou
autres) et qui, lorsqu'il est reproduit (par voie sexuée ou par voie végétative),
conserve ses caractères typiques^^i;
• le clone-, c'est l'ensemble génétiquement homogène d'individus hétérozygotes issus
d'un individu unique (plante ou partie de plante) par des procédés de multiplication
asexuée;
• la lignée: c'est l'ensemble des descendants de plantes autofécondées. Une lignée
pure dérive de la semence d'une plante unique (présentant des caractères supérieurs)
autofécondée et homozygote, de sorte que les descendants sont génétiquement
identiques entre eux ainsi qu'à la plante-mère. Une lignée endogame se compose de
plantes qui se reproduisent naturellement par fécondation croisée mais que l'on
force à s'autoféconder en contrariant artificiellement la pollinisation croisée. Un
cultivar peut consister en une ou plusieurs lignées semblables d'individus;
Introduction générale revisée aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères
distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité des obtentions végétales (doc. UPOV TG/1/2 du 14
novembre 1979), n" 27 et sv. Cf. J. SMARTT, Biological problems in meeting D.U.S. standards for
plant variety rights registration, Plant Variety Protection n° 43 (1985), p.28 et sv. Au Royaume-Uni, le
Plant Varieties and Seeds Tribunal a décidé qu'il faut tenir compte de ce qu'un obtenteur compétent dans le
métier est capable de réaliser à propos de l'espèce botanique considérée, en tenant compte des difficultés
particulières de certaines variétés: affaire Moulin winter wheat, [1985] F.S.R. 283; il a également estimé
que le manque d'homogénéité ne peut pas être basé sur les difficultés d'identification qui pourraient se
présenter en cas de violation ultérieure du titre de protection demandé: affaire Zéphyr, [1967] F.S.R. 576.
Voy. encore des exemples de décisions néerlandaises cités par Ch. GIELEN, Kwekersrecht (Tjeen
Willink, Zwolle 1983), p.29 et sv.
Introduction générale .... n° 37. Il a été décidé en Allemagne que, si au moment de la décision sur un
recours contre l'annulation d'un certificat pour instabilité les caractères litigieux sont de nouveau
présents, la décision attaquée est annulée et le certificat reste en vigueur; BPatG 5 mars 1970, BPatGE 11,
p.l79 - Peragis.
Pour la suite, voy. notamment: BYRNE, loc.cit.; M. SIMON, La spécificité de la variété comme objet
technique et les problèmes objectifs de la distinction, in: M.A. HERMUTE (dir.), La protection de la
création végétale. Le critère de nouveauté (Lib. Techn., Paris 1985), p.11 et sv; Botschaft des
Bundesrates an die Bundesversammlung iiber den Schutz von Pflanziichtungen, 15 mai 1974, p.8 et sv.;
R. PLAISANT, Obtentions végétales, Jurisclassewr Commercial - Brevets, Fasc.I (1972).
121 Voy. le texte in ZANDER, Handwôrterbuch der Pflanzennamen (3.Aufl. bearb. v. F. ENCKE, G.
BUCHHEIM, S. SEYBOLD) (Verl. E. Ulmer, Stuttgart 1984), p.l9 et sv.
CHAPITRE III. PLANTES ET CELLULES VEGETALES 105
• la souche: le terme est utilisé dans différents sens, généralement quand il s'agit
d'une amélioration de variétés, clones ou lignées existants;
• \hybride: c'est une plante issue d'une de techniques d'hybridation (voy. la
première partie, chapitre II). La variété est constituée par l'ensemble des individus
issus des mêmes lignées parentales fixées et stables, et selon un processus de
fabrication immuable et contrôlé.
A cela, on peut encore ajouter:
• les variétés synthétiques: elles proviennent de lignées ou de clones sélectionnés,
génétiquement distincts, mais morphologiquement semblables, que l'on plante en
mélange et qu'on laisse s'interféconder librement, à l'abri de pollen étranger.
Chaque variété synthétique ainsi obtenue peut être homogène avec des
caractéristiques distinctives spécifiques, mais être extrêmement hétérogène sous
d'autres aspects. L'identité de la variété est préservée en limitant le nombre de
générations de multiplication;
• les variétés-populations: il s'agit de variétés d'espèces à fécondation croisée, dont
les caractéristiques ont été acquises à la suite d'une action sélective de divers
facteurs dus au milieu. Ces types de variétés sont généralement assez stables aussi
longtemps que les plantes sont cultivés dans leur milieu d'origine.
Selon l'espèce végétale et son type de reproduction, la notion de «variété» est dès
lors plus ou moins précise. Elle est en outre évolutive et dépend de l'état généraldes
connaissances ainsi que de celles de l'obtenteur sur sa variété. Il est donc
compréhensible que cette notion ne soit plus précisée dans la Convention par une
énumération, qui s'est révélée insuffisantei22.
4. Les objets protégés
La notion de variété étant abstraite, il faut encore préciser à quels objets les droits
conférés se rapportent concrètement. L'art.5, par.l CPOV indique qu'il s'agit du
«matériel de reproduction ou de multiplication, en tant que tel, de la variété».
Ce ne sont donc pas les plantes en tant que telles qui sont protégées, mais tout ce
qui sert à les «copier». La raison de cette approche particulière et la portée de la
protection qui en découleserontélucidées ultérieurement (troisième partie,chapitre m,
section 4).
Alors que les auteurs de la Convention avaient mis trois ans pour se mettre d'accord sur ce point:
LACLAVIERE, loc.cit.(1965), p.234. Pour un aperçu des discussions sur cette notion aux Etats-Unis,
voy. COOPER, op.cit., § 8.04; aux Pays-Bas sous le Kwekersbesluit: VERHULST, op.cit., p.202 et sv.;
en Allema^e: MOUFANG, op.cit., p.l88.
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D." L'actuel droit des brevets
1. La situation en Europe
Parallèlement aux travaux préparatoiresde la Convention UPOV eurent lieu ceux de
la Convention de Strasbourg, et la conclusion de la première eut pour effet que les
auteurs de la seconde crurent sans longues discussions ne pas devoirobliger les Etats
de délivrer des brevets pourdes «variétés végétales» (art.2b]), d'autant plus que le
droit des brevets fut considéré comme inadapté à cette matière (voy. ci-avant) etque le
domaine des inventions biologiques fut potentiellement controversé, ce qui aurait pu
entraîner des complications mettant en cause la réalisation d'un consensus^^a
C'est essentiellement pour les mêmes raisons, et sans remettre en cause leur
fondement, que cette disposition aété reprise sous laforme d'interdiction obligatoire à
rart.53b] CBE124 et ultérieurement dans les législations nationales, à cette différence
près qu'en France (art.7b] de la loi de 1978), en Allemagne (art.2, 2° de la loi de
1981), en Belgique (art.4, § 1, 1° de la loide 1984) et en Espagne (art.5(l)b de la loi
du 20 mars 1986), les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce ne bénéficiant
pas du régime de protection spécifiqueconformément à la CPOV restent brevetables.
Comme pour les procédés en matière végétale, c'est surtout l'application des
nouvelles techniques génétiques aux végétaux qui a engendré la nécessité depréciser la
portée de cette exclusion, dont le bien-fondé a par ailleurs été critiqué. Différentes
interprétations ontétéproposées en vue de limiter laportée de l'exclusion des variétés
végétales du champ d'application de la CEE.
^Selon certains auteurs, les plantes obtenues à la suite d'un procédé de modification
génétique peuvent être considérées comme des «produits d'un procédé
microbiologique», puisque les procédés de modification génétique sont englobés Hans
ce dernier terme^^s Qq^ argument est cependant purement linguistique etcontredit par
les interprétations antérieures de ces termes.
On a également suggéré enAllemagne un autre argument pour atténuer les effets de
la non-brevetabilité desvariétés végétales au moyen de rart.9, 2° de la loi allemande
(qui correspond à rart.64(2) CBE^^e); selon certains auteurs, une variété végétale peut
constituer leproduit direct d'un procédé d'obtention (non essentiellement biologique),
de sorte que la protection accordée au procédé pourrait s'y étendre même si elle n'est
pas brevetable en tant que telle. Cette solution estbasée surla législation antérieure à la
réforme de 1968, où la non-brevetabilité des substances chimiques en tant que telles
123 Cf. Doc. EXP(60)7 du 28 novembre 1960, p.3; PFANNER, loc.cit.(1962), p.547-48, qui insiste qu'il ne
s'agit pas d'une interdiction de brevetabilité; BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.62 etsv.
124 Cf. BOSSUNG, locxit., p. 123-24; GRUSZOW. REMICHE, op.cU., n° B156; PANEL, op.cit., n" 120; R.
SINGER, Dos neue europàische Patentsystem (Nomos, Baden-Baden 1979), p.34; STRAUS, op.cit., n"
54. Il faut également tenir compte du souci de conformité avec le Traité PCT, une disposition
correspondante ayant été introduite aux art.39.1 et 67.1 du RE: voy. K. HAERTEL, H. MAST, R.
SINGER, O. BOSSUNG, Der Stand der Arbeiten am Entwurf eines Cbereinkommens Uber ein europâisches
Patenterteilungsverfahren, GRUR Ira. 1971, p.345 et sv.(348).
125 B.M. ROTH, Gegenwârtige Problème beim Schutz von Erfindungen auf dem Gebiet der
Pnanzenbiotechnologie, GRUR Int. 1986, p.759 et sv.(760-61); VON PECHMANN, loc.cit.(1985),
p.717 et sv.(722-23).
12® «Si lobjet du brevet européen porte sur un procédé, les droits cortférés par ce brevet européen s'étendent
auxproduits obtenusdirectement par ce procédé».
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n'avait pas empêché l'extension de la protection des procédés de fabrication à leurs
produits directs^^, et une règle similairedevrait s'appliqueraux variétés végétales'^».
Cette interprétation semble être confortée par les travaux préparatoires de l'art 29.c]
de la Convention de Luxembourg qui fixe les droits attachés au brevet communautaire,
car la dernière partie du texte initial, précisant que les variétés végétales et les races
animales exclues par l'art. 53b] CBÉ ne sont pas visées, a été supprimée dans la
version finale. Mais les interprétations divergent quant aux raisons pour cet
amendement: selon les uns, cette précision était inutile et ne se justifiait pas d'un point
de vue juridique car la CBC devait donner des effets unitaires et autonomes aux brevets
européens délivrés dans la CEE'29; selon d'autres, on voulait expressément ménager
cette possibilité de protection indirecte, qui a été adoptée en tenant compte de la liaison
entre la CBC et la CBEi3o.
Seule la loi néerlandaise dispose expressément à l'art. 30, al.l.b] que des droits
exclusifs ne sont pas délivrés pour des produits directs de procédés brevetés s'ils ne
sont pas brevetables en vertu de l'art. 3, al.2 (qui correspond à l'art. 53b]). Cette
solution est correcte puisque l'exclusion s'applique aux variétésvégétales en tant que
telles, quel que soit le procédéd'obtention utiliséet le degré de modification génétique
réalisé'31, n ne faut d'ailleurs pas oublier que rart.64(2) n'a pas du tout trait au
domaine de brevetabilité, mais à la détermination de l'étendue de protection de brevets
de procédé légalement accordés, auquels il vise à donner une protection efficace. Il ne
semble pas acceptable de déjouer par ce moyen une disposition expresse relative à la
brevetabilité de principe. La disposition en question peut donc être utilisée pour
préciser la portée de brevets de procédés d'obtention brevetés'^ ^ (voy. le chapitre ni de
la troisièmepartie), mais ne sauraitjustifier la brevetabilité de variétés végétales.
Enfin, rOEB a suivi une approche basée sur l'interprétation du concept de «variété
végétale». Selon la Chambre de recours technique'^ ^, il faut distinguer les «variétés
végétales», c'est-à-dire «un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large
mesure, similaires depar leurs caractères et qui, dans une certaine marge de tolérance,
ne sont pas modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou multiplications
successives ou de chaque cycle de reproduction ou de multiplication spécialement
défini», qu'il s'agisse de matériel de reproduction ou de multiplication ou de plantes
La même solution était admise en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas et dans les pays Scandinaves, qui
connaissaient tous l'interdiction de brevetabilité des substances et une protection étendue des procédés de
fabrication: J. HAHN, Der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren (Heymànns, Kôln 1968),
p.33-34, 196-197.
128 VON PECHMANN, loc.cu., p.723; BERNHARD, KRASSER, op.cit., p.559, note (64); J. STRAUS, Zur
Anwendbarkeitder Erfinderverordnung auf sortenschutzfahige Pflanzenziichtungen freier Erfinder, GRUR
1986, p.767 et sv.(769); antérieurement {loc.cit.(1983), p.594) cet auteur limitait cette possibilité aux
variétés ne pouvant être protégées sur la base de la loi sur la protection des obtentions végétales. Par
contre en faveur de cette restriction: BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit.(S.Aufl.), § 2, n° 16;
MOUFANG, op.cit., p.380-81. La proposition de directive de la Commission des CE, loc.cit., art.12(2),
consacre expressément cette interprétation.
GRUSZOW, REMICHE, op.cit., n° C 50, renvoyant aux travaux préparatoires.
J. STRAUS, Le principe de la «dépendance» dans le droit des brevets et le droit de l'obtenteur, Prop. Ind.
1987, p.473 et sv.(479-80).
Cf. LANGE, loc.cit., p.37; TESCHEMACHER, loc.cit.(1987) , p.309.
II est d'ailleurs douteux qu'une variété puisse être considérée comme le produit direct d'un procédé
d'obtention parce que cela implique que le conceptde «produit directe inclut non seulement la première
génération, mais aussi les générations subséquentes (ce qui n'est pas admissible: voy. le chapitre III de la
troisième partie). Seules les variétés-hybrides pourraient dès lors être protégées par cette voie.
Chambre de recours technique 3.3.1, décision du 26 juillet 1983 (T 49/83), J.O. de l'OEB 1984, p.ll2 et
sv. - Matérielde reproduction de végétaux/CIBA-GEIGY.
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(entières) elles-mêmes, et les «plantes tout court», concept qu'elle ne définit pas, mais
qui semble devoir inclure toutce qui n'estpas une variétéi^-».
La Chambre a estimé que la CBE n'a voulu exclure les plantes que dans les cas où
elles sont «précisément caractériséespar les particularités génétiquementfixées de leur
aspect naturel», c'est-à-dire quand elles sont revendiquées en tant que variétés, peu
importe quelles se présentent sous la forme de matériel de reproduction ou de
multiplication, ou sous celle de la plante elle-même.
Elle a dès lors admis des revendications portant sur du matériel de reproduction
(toutes les panies de plantes à reproduction sexuée, ycompris les plantes germées et
les plants et surtout la semence) de certains genres de végétaux (en l'espèce des plantes
cultivées) traitées chimiquement, sans pour autant que soient revendiquées dans leur
individualité des variétés végétales données. Selon les juges, le traitement chimique,
qui apour effet de rendre le matériel de reproduction résistant àl'action phytotoxiquè
des produits utilisés en agriculture, n'est pas de nature à caractériser une variété
végétale au sens où on l'entend pour la protection des obtentions végétales; ce régime
n'est dès lors pas applicable, ni par conséquent l'exclusion de l'art.53], due à
l'existence d'une protection spécifique des obtentions végétales.
La Chambre a été guidée manifestement par le souci d'éviter une «double
protection» par le système des brevets et le système UPOV, en tenant compte du
domaine de protection des deux et en n'excluant du champ d'application des brevets
que ce qui est protégé par le droit des obtentions végétales: alors que le dernier protège
un ensemble de plantes dont tous les caractères sont (à peu près) identiques pour toutes
les plantes, le premier permet (selon la Chambre) la protection de toutes les plantes
ayant un ouplusieurscaractères communs, mais pas tous.
Seraient dès lors brevetables selon la doctrine les ensembles de plantes qui ne
peuvent pas être protégées sous laforme d'une ou de plusieurs variétési^s, c'est-à-dire
un ensemble de plantes ne présentant pas les caractéristiques nécessaires pour
constituer une vanété'^ e, ne possédant qu'un caractère commun (par exemple un gène
de résistance spécifique)'37, ou enfin dotées de caractéristiques appartenant àplusieurs
variétés (par exemple un genre ou une famille entière)!^». C'est la rédaction concrète
des revendications qui déterminera si l'objet delademande constitue une variété ou un
Cf. CRESPI, loc.cit., p.203, BYRNE, loc.cit., p.327: l'utilisation du terme «variétés végétales» à la
place de «végétaux» (utilisé pour les procédés d'obtention) n'est pas une inconsistence terminologique
mais a une signification particulière. '
TESCHEMACHER. loc.cit.(1987), p.309: NEUMEIER, op.cit., p.211-14;CHRISTIE, loc.cit., p.395-96; CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.3(l): tout ce qui ne répond pas
a la définitionde «variété végétale» est brevetable.
BYRNE, loc.cit., p.328. Cf. J.P. STENGER e.a.. Question 93: Relation entre la protection par les
brevets pour les inventions biotechnologiques et la protection des obtentions végétales. Brevetabilité
des races ammales, R.D.P.I. décembre 1987, p. 15 et sv.(22).
Selon A. REMOND, Current trends in patenting biotechnological inventions before the European Patent
Office, 11 World Patent Information 63 (65) (1989), une division d'examen a admis une revendicationjwrtant sur un grand nombre de plantes régénérées à partir de cellules génétiquement modifiées par
étranger, et qui ne pouvaient pas être protégés en tant que variété sous le système
UPOV (décision du 6 avril 1988, demande de brevet n° 84302533.9).
138 Directives suisses (X-232.2, commentaire dans GRUR Int. 1986. p.541) basées sur la décision de la
Chambre de recours. Avant leur révision de mars 1986, elles excluaient de la brevetabilité les êtres
vivants du règne végétal comme tels, mais acceptaient les revendications de plantes sous une forme
propre à leur conservation (par exemple desséchées). Cf. NRLO, op.cit., p.l4. L'Office allemand a
accorde un brevet (DE 2842179C2) pour une «pomate» (hybride de tomate et pomme de terre) parce qu'il
s agit dun «genre» nouveau: cf. J. STRAUS, Das Verhâltnis von Sortenschutz und Patentschutz fûr
biotechnologische Erfindungen in intemationaler Sicht, GRUR Int. 1987, p.333 et sv.(335).
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ensemble de variétés (par exemple en cas de revendication d'un genre entier). Le
procédé d'obtention ne joue en tout cas aucun rôle à cet égard.
Cette première décision de l'OEB a été confirmée ultérieurement à propos de
revendications portant sur des semences et plantes hybrides. Selon la Chambre de
recours technique, les objets protégés ne constituaient pas une variété parce qu'il leur
manquait le caractère de stabilitédu point de vue de la populationentière d'hybridesde
première génération (même si certaines plantes individuelles pourraient se révéler
stables lorsqu'elles sont reproduites de manière sexuée)
2. La situation en dehors de l'Europe
Après l'arrêt Chakrabarty, les discussions ont repris aux U.S.A. sur le point de
savoir si des brevets ordinaires pouvaient être obtenus pour des plantesi^o. Les
opinions furent généralement favorables parce que la Cour Suprême, même si elle avait
spécifié d'embléequ'elle se prononçait uniquement sur le cas du micro-organisme du
demandeur, avaitdit de manière générale que la matière vivante n'étaitpas exclue du
droit général des brevets par le seul fait que le législateur avait créé deux lois
particulières applicables aux obtentions végétales•'♦i.
L'Office des Brevetsa admis des revendications portant sur des produitsvégétaux
(d'ailleurs même avantl'arrêt Chakrabarty)mais à la fin de 1984, elle a changé son
attitude et considéré que les obtentions végétales susceptibles d'être protégées sur la
base soit de la loi sur les brevets de plantes, soit de la loi sur la protection des
obtentions végétales ne l'étaient pas par des brevets ordinaires {«préemption
doctrine»y^'^. L'Office considérait que les lois spéciales relatives aux plantes
constituaient des formes exclusives de protection en ce qui concerne les manifestations
de la vie végétale auxquelles elles s'appliquent, et qu'elles limitaient implicitement la
portée de l'art.101. Des brevets pouvaient donc seulement être obtenus pour les
variétés exclues de la protection par ces lois spéciales (c'est-à-dire les plantes
multipliées par tubercules et les plantes hybrides de la première génération: voy.
supra).
Ce raisonnement a été infirmé par la Chambre de recours''^'* dans une affaire
concernant des revendications portant sur des semences, des plantes et des cultures de
tissus de maïs, caractérisés par un taux accru de triptophane libre et aptes à produire
des plantesou semences avec la même caractéristique. L'argumentation de la Chambre
est cependant basée uniquement sur le problème de la double protection (voy. ci-
après), sans traiter de la brevetabilité en soi. Depuis cette décision, on considère qu'en
principe toutes les obtentions végétales peuvent être protégées par le droit général des
brevets.
Chambre de recours technique 3.3.2, 10 novembre 1988 (T 320/87), J.O. de l'OEB 1990, p.71, n° 13-14
- LUBREOL.
Voy. par exemple C.H. NEAGLEY, D.D. JEFFERY, A.B. DIEPENBROCK, Section 101 plantpatents -
panacea or pitfall ? (APLA Selected Légal Papers, vol.I, n° 2) (Plant Variety Protection Committee,
APLA Annual Meeting 1983).
206 U.S.P.Q. 193 (196, 198-99).
Voy. WILLLa^S, loc.cit.(UPOV), p.29; COOPER, op.cit., § 6.01.
R.D. TEGTMEYER, Biotechnology patents and government/industry coopération (Industrial
Biotechnology Association Annual Meeting, october 18, 1984).
Ex parte Hibberd, 227 U.S.P.Q. 443 (POBA 1985). Voy. S.B. WILLIAMS, Utility product patent
protection for plant varieties, Tibtech 1986, p.33 et sv.; R.G. ADLER, Can patents coexist with
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Il faudra voir dans quelle mesure des restrictions, découlant notamment de la non-
brevetabilité des produits de la nature, vont être appliquées à ce principe général. La
Cour Suprême avait cité dans l'airêt Chakrabarty comme un exemple de produits non
brevetables les plantes sauvages '^*^, mais cela n'a pas suscité de discussions, si ce
n'est la réflexion que (par opposition aux micro-organismes) une plante trouvée dans la
nature n'est pas «biologiquement plus pure» après avoir été reproduite de manière
asexuée qu'avant la reproduction!"*®.
Au Japon, les variétés végétales peuvent en principe être protégées par le droit
général des brevets depuis 1915^ '^^ , mais suite à un accord entre le Ministère du
commerce international et de l'industrie (compétent en matière de brevets) et le
Ministère de l'Agriculture (opposé à la brevetabilité), la loi sur les brevets serait
uniquement appliquée aux procédés, alors quelesvariétés végétales seraient protégées
exclusivementpar la loi sur la protection des obtentionsvégétales
Au Canada, on a considéré traditionnellement que les variétés végétales et les
graines de semence ne sontpas brevetables^'♦9. Récemment, la Courd'appel fédérale a
refusé des revendications portant sur une nouvelle variété de plantes de soya, sur
l'éçale et sur sa semence, obtenue par croisement^so. Elle a estimé que l'obtention
végétale ne rentre pas sous la définition d'une invention en tant «manufacture» ou
«composition ofmatter», tel que requis par rarL2 de la loi canadienne. Si le législateur
avait voulu inclure les plantes dans le champ d'application de la loi, il aurait inclus des
concepts tels que «souche», «variété» ou «hybride» dans la définition de l'invention et
inséré des dispositions spéciales adaptées à ces objets brevetables nouveaux, puisque
les activités d'obtention végétale étaient bien connues aumoment où la loi futadoptée.
La Cour Suprême appelée à se prononcer sur cet arrêt, tout en suggérant une
distinction entre une invention requérant une activité humaine et la découverte d'un
produit se trouvant dans la nature, s'est abstenue de prendre position à ce sujet et a
rejeté le pourvoi parce que la demande de brevet ne remplissait pas les exigences de
forme de la loi^^i.
§ 2. Cellules végétales
A côtédes végétaux entiers, lescellules végétales constituent depuis peu unproduit
pour lequel une protection est recherchée. On traitera dans le présent paragraphe des
206 U.S.P.Q. 193 (197).
NEAGLEY, JEFFERY, DIEPENBROÇK, loc.cit.,p.22.
Voy. supra la note (42).
Cf. GOTO, loc.cit.\ note in GRUR Int. 1986, p.l43. Selon N. MONYA, La protection juridique des
résultats de la biotechnologie, vue par un juriste japonais, in: Les brevets industriels et les certificats
d'obtention végétale .... op.cit., p.51 et sv.(55), les conditions seraient trop strictes pour que des
brevets puissent être délivrés. Selon WILLIAMS, loc.cit.(1986), p.39, deux brevets de plantes auraient
été accordés.
H.G. FOX, The canadian law and practice relating ta letters patentfor inventions. Vol.I (3rd ed.)
(Carswell, Toronto 1948), p.69-70; PICHETTE, op.cit., p.l4.
Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Commr. of Patents, 14C.P.R.(3d) 491 (1988), confirmant pour d'autres raisons
Re application for patent by Pioneer Hi-Bred Ltd., 11 CJ'.R.(3d) 311 (1987). L'Office a également rejeté
une demande portant sur une nouvelle variété de petits pois, introduite par l'Upjohn Company: A.G.
CREBER, E.J. McKHOOL, Recent developments ih protecting plants and seeds under the Canadian
Patent Act, 3 Can.Int.Prop.Rev. 27 (1987). Voy. encore M.E. WHEELER, Patenting in the bio-
technology field, 4 Can.Int.Prop.Rev. 295 (1989).
Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Canada, 25 C.I.P.R. 1 (S.C. 1989).
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cultures cellulaires en tant que telles, les parties de plantes (composées également de
cellules ) étant prises en considération au § 3.
A.- Le système UPOV
Les auteurs de la Convention UPOV ont voulu donner à celle-ci un champ
d'application assez large pour que les Etats puissent égalementappliquerce système
aux végétaux inférieurs (voy. supra). La CPOV devrait donc aussi s'appliquer en
principe aux cellules végétales non (ou peu) différenciées. Mais il faut encore examiner
si les cellules végétales peuvent constituer une «variété végétale», condition
d'application de la Convention.
Compte tenu des techniques modernes de multiplication et de régénération, une
lignée de cellules végétales constitue potentiellement une variété, c'est-à-dire peut y
donner naissance; mais il ne semblepas possiblede la qualifierelle-mêmecomme telle:
elle constitue plutôt le matériel de reproduction végétative d'une variété de plantes
(régénérées)152 et bénéficie dès lors en tant que telde la protection qui est conféré à la
variété (art.5, par. 1) (voy. le chapitre UI de la troisième partie).
B.- Le droit des brevets
N'étant pas exclues expressément par l'art.53b] CBE, les cellules végétales sonten
principe brevetables^^s ^ais on vient de voir qu'à cause de leur caractère totipotent,
elles risquent deseheurter à l'objection qu'elles constituent des «variétés végétales
et sontdès lors exclues de la brevetabilité dans la même mesure que cesdernières.
La décision précitée de la Chambre de recours de l'OEB avait trait à des
revendications portant sur du matériel de reproduction, qui n'était cependant pas
spécifié comme étant celui d'une variété végétale particulière. On peutdès lors estimer
par analogie que les cellules végétales sont brevetables tant qu'elles ne sont pas
revendiquées en tant que matériel de multiplication d'une variété'^s, cette dernière
possibilité devant être éliminée sous forme d'un «disclaimer» (voy. le chapitre IIIde la
troisième partie) en cas de protection per se non limitée à une utilisation particulière.
'52 En ce sens également LANGE, loc.cit. , p.34: contra: TESCHEMACHER, loc.cit.(1987), p.309, aux
motifs peu convaincants que les lignées cellulaires ne se prêtent régulièrement pas à la production
biologique de plantes entières (cela dépend en fait des espèces), mais qu'il faut d'abord d'autres mesures
techniques pour assurer leur reproduction (ce qui est également le cas pour beaucoup d'autres formes de
multiplication végétative traditionnelle); la Convention UPOV aurait seulement en vue les méthodes de
production de nature agricole (qu'en est-il du secteur des plantes ornementales ?) et des méthodes de
multiplication qui ne relèvent pas de la biologie moléculaire (cette dernière discipline scientifique traite
plutôt de la modification génétique que de la régénération; par ailleurs la CPOV ne contient aucune
limitation quant à la technique de multiplication ni au secteur d'application); enfin, il signale que les
auteurs de la loi allemande de 1968 sur la protection des obtentions végétales ont pris le terme «matériel
de multiplication» comme synonyme de «semences» (ce par quoi il perd de vue que ces dernières
constituent dumatériel dedereproduction sexuée non visé ici, et que la CPOV parle expressément aussi de
matériel de multiplication végétative).
Voy. par exemple E. HÀU6ER, La protection des procédés et produits biotechnologiques modernes au
titre de la propriété industrielle, Prop.Ind. 1989, p.l77 et>sv.(177).
En ce sens OREDSSON, loc.cit., p.247. Selon STENGER e.a., loc.cit., p.22-23, les cellules ne peuvent
constituer une variété parce qu'elles ne présentent pas des caractères importants permettant de la
distinguer dautres variétés: cela n'est pas correct, puisque le caractère distinctif ne fait pas partie de la
notion de variété, mais constitue une condition de protection (voy. infra).
La proposition de directive de la CCE, loc.cit., n'est pas claire à cet égard: d'un côté, elle admet la
brevetabilité des cellules en tant que catégorie de mciro-organismes (art.3(l), 19), mais d'im autre côté,
elle exclut celle des parties de variétés végétales constituant du matériel dereproduction susceptible d'être
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Cette solution est justifiée également par analogie avec les micro-organismes
(brevetables), encore qu'il ne soit pas adéquat d'étendre la notion de «micro
organismes» aux lignées de cellules végétales, comme le font certains Offices de
brevets^^^: cela semble être basé plutôt sur un besoin de justification d'une protection
que sur une vraie similitude biologique
Aux Etats-Unis, l'Office des brevets a adopté à la fin de l'année 1984 laposition
que les cellules végétales, dont on peut régénérer une plante entière, n'étaient pas
brevetables si cette dernière pouvait être protégée par une loi spéciale; si les cellules
pouvaient être utilisées à d'autres fins, elles pouvaient cependant être revendiquées
pour ces utilisations particulièresCetteposition acependant été renversée peu après
par la Chambre de recours, de sorte que les cellules végétales sont actuellement
brevetables sans limitation'^'.
§ 3. Autres produits
A côté des végétaux entiers et des cellules en tant que telles, certaines catégories
supplémentaires de produits végétaux peuvent donner lieu à des innovations, dont
notamment les parties de plantes et les fruits, ainsi que les substances subcellulaires
végétales.
A.- Parties de plantes et fruits
1. Droit des brevets
Selon l'art. 1, al.3 de la Convention de Paris, les Etats peuvent accorder des droits
exclusifs de propriété industrielle pour des produits naturels tels que feuilles detabac,
fruits, fleurs etc.
En dépit de cette attitude favorable, beaucoup de pays ont longtemps exclu de la
brevetabilité les produits alimentaires ou d'origine agricole, mais ces interdictions ne
sont plus en vigueur actuellement dans les pays examinés, à l'exception du Canada
(voy. supra).
La brevetabilité de ces produits a également parfois été refusée parce qu'ils étaient
simplement «naturels», notamment aux Etats-Unis d'Amérique où la doctrine des
produits de la nature semble d'ailleurs trouver son origine dans une décision
concernant les épines d'un pin avec des fibres dotées de caractéristiques
particulières'®''. Il a par ailleurs été jugé que l'addition de borax à la pelure d'une
orange pour la rendre résistante à laputréfaction ou pourriture ne constituait pas une
altération suffisante du finit'®'. Etant donné l'absence de jurisprudence récente encette
matière, il est difficile d'évaluer l'impact actuel de cet argument, mais l'attitude
Par exemple en Suisse {Directives X-941.3), au Japon (Directives de 1979, pt.l) au Canada (Re
application of Abitibi Co., 62 C.P.R.(2d) 8 (1982). CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.3(l), 19.
Voy. également en doctrine BYRNE, loc.cit. (1985), p.lO, 16; D.L.T. CADMAN, The protection of
nucroorganisms under European patent law, 16 IIC 311 (312) (1985); CRESPI, loc.cit.(1986), p.266.
Cf. MOUFANG, op.cit., p.200; NEUMEIER, op.cit., p.l87.
'58 TEGTMEYER, loc.cit.
'5' Ex parte Hibberd précité; BIGGART, loc.cit.(1985), p.20.
Ex parte Latimer (1889), cité par exemple par COOPER, op.cit., §3.05.
American Fruit Growers Inc. v. Brogdex Co., 8 U.S.P.Q. 131 (S.C. 1931).
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généralement restrictive à son égard devrait également s'appliquer en la présente
matière^®2
La brevetabilité de principe en Europe ne fait pas de doute, sous réserve de la non-
brevetabilité des découvertes et en tenantcompte de l'impossibilité de revendiquer
une variété végétale comme telle, dont une partie de plante peut constituer du matériel
de multiplication végétative, ou les fruits du matériel de reproduction sexuée^"^.
2. Système UPOV
Les parties de plantes utilisées comme matériel de multiplication végétative d'une
variété sont protégées conformément à la CPOV (art.5, par.l, al.l); par ailleurs, le
droit de l'obtenteur d'une variété de plantes ornementales s'étend aux parties de ces
plantes normalementcommercialisées à d'autres fins que la multiplication, au cas où
elles seraient utiliséescommercialement comme matérielde multiplication en vue de la
production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées (al.2). La Convention ne
confère pas de protection pour des fruits, mais elle permet aux Etats d'étendre la
protection jusqu'au produit commercialisé (art.5, par.4) (voy. le chapitre III de la
troisième partie).
B.- Substances subcellulaires
Les substances extraites de, ou produites par, des cellules végétales sontchimiques
et donc en principe brevetables, sous réserve de la non-brevetabilité des produits de la
nature. Cette objection ne semble pas encore avoir été soulevée en la matière en
Europe, de sorte qu'on appliquera les règles dégagées pour les «produits
microbiologiques» (voy. le chapitreprécédent).
Aux Etats-Unis, la doctrine des produits de la naturea été appliquée à une substance
extraite d'ail moulumais elle a été rejetée plus récemment en ce qui concerne une
substance présente dans des fraises, mais obtenue par synthèse et revendiquée comme
étant substantiellement pure^®®.
Les substances porteuses de l'information génétique sont également brevetables
(comp. ce qui a été dit concernant les micro-organismes)^*^^. Seule une revendication
portant sur l'ensemble du génome d'une cellule (c'est-à-dire aussi d'une plante)
pourrait susciter l'objection qu'elle porte sur une variété.
La Convention UPOV ne confère pas de protection pour des substances
subcellulaires. Par une interprétation extensive de la possibilité d'extension par les
Etats de la protection au produit commercialisé (art.5, par.4), des substances (et
Notons que l'opinion de l'Office américain des brevets infirmée par ex parte Hibberd (cf. ci-avant) portait
également sur les parties de plantes.
Voy. par exemple Cass. Req. 27 février 1894, Ann. 1894, p.166: n'estpas brevetable la découverte de la
cellulose extraite de l'envelopjje de la noix de coco, mais bien l'application de ce produit au remplissage
des cloisons étanches des navires.
Voy. par exemple les directives suisses X-232.2; CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.3(l)
recoimait la brevetabilité de «parties de variétés végétales autres que le matériel de reproduction de celles-
ci, d'un type apte à être protégé en vertu du droit de la protection des variétés végétales»; E. VON
PECHMAJW, Ausschôpfung des bestehenden Patentrechts fto Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzen-
undTierzûchtung unter Beriicksichtigung der Beschlusses des BGH - Tollwutvirus, GRUR 1987, p.475 et
sv.(477-78).
Ex parte Cavallito, 89 U.S.P.Q. 449 (POBA 1950).
In te Kratz and Strasburger, 201 U.S.P.Q. 71 (CCPA 1979).
En ce sens aussi BYRNE, loc.cit.(1985), p.7, 14; TESCHEMACHER, loc.cit.(1987), p.309; WILLIAMS.
loc.cit.(UPOV), p.35; MOUFANG, op.cit., p.l53.
CHAPITRE III. PLANTES ET CELLULES N^GETALES II4
notamment lesgènes) d'une variété particulière pourraient être protégés. Mais compte
tenu des problèmes decoordination avec ledroit des brevets, ceci n'est guère probable.
Section 3. Comparaison et délimitation des
systèmes de protection
§ 1. Introduction
Lacomplexité des modes deprotection juridique des obtentions végétales (au sens
large) est à l'image de celle de lamatière à laquelle ils s'appliquent.
L'équilibre entre les systèmes de protection atteint (malgré certaines critiques) au
cours des années soixante a été rompu au cours de la dernière décennie avec l'éclosion
de nouvelles techniques d'obtention et de multiplication au niveau cellulaire, et les
concepts et classifications classiques ont été mis en cause.
Il existe dès lors de nombreux problèmes de délimitation entre les systèmes de
protection, que l'on peut aisément faire ressortir en lescomparant. L'analyse sera à ce
stade purement descriptive; elle sera complétée par une approche critique globale après
l'examen des conditions etde l'étendue de protection, qui fournira des renseignements
utiles supplémentaires.
§ 2. Comparaison
On comparera sous la forme d'un tableau la situation actuelle en Europe et aux
Etats-Unis, ces deux entités permettant de saisir l'essentiel des éléments à prendre en
considération. Rappelons cependant qu'au Japon, le droit général des brevets est en
principe applicable sans limite aux obtentions végétales, mais il semble qu'en fait seule
la loispéciale conforme à laCPOV soit appliquée aux obtentions végétales (le Canada
nepossède pas de législation spéciale sur laprotection des obtentions végétales).
En prenant comme modèles laCBE etla CPOV, lasituation en Europe se présente
comme suit (voy. la page suivante):
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CBE CPOV
Invention uniquement Invention ou découverte
Végétaux entiers
Tous, à condition qu'ils ne soient
pas revendiqués sous la forme
d'une variété végétale*
Tous ceux qui sont inscrits sur une
liste (nationale) des espèces proté
geables, à condition qu'ils soient
déterminés en tant que variétés
(homogènes et stables)
Cellules végétales
Oui, sauf si revendiqué en tant
que variété végétale
Oui, en tant que matériel de
multiplication
Parties de plantes
Oui, sauf si revendiqué en tant
que variété végétale.
Non, sauf en ce qui concerne les
plantes ornementales (à certaines
conditions), et sauf disposition
légale expresse.
* Restriction non applicable en France, en Allemagne, en Belgique et en Espagne
pour les végétaux non protégeables par la loi sur la protection des obtentions végétales.
Depuis la décision Hibberd précitée, les Etats-Unis connaissent trois systèmes de
protection applicables au domaine végétal, avec des champs d'application variables:
Brevet de plantes Obtentions végétales Brevet d'utilité
Variétés de plantes à
reproduction asexuée,
y compris les sports,
mutants et hybrides
cultivés et les semis
de hasard,












Tout le domaine végétal,
SAUF les produits de
la nature
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§ 3. Doubleprotection ?
L'existence de différents systèmes de protection applicables (au moins pour partie)
aux mêmes innovations soulève des problèmes dans leurs rapports mutuels que l'on
étudiera ultérieurement '^^ s. Mais il suscite en premier lieu l'interrogation si une«double
(ou triple) protection» ne contrevient pas à des normes juridiques existantes, et
notamment la Convention UPOV. Cette question sera examinée après avoir montré
dans quelle mesure une «double protection» existe effectivement en Europe et aux
USA. ^
A." En Europe
Les domaines d'application des deux systèmes de protection ont des contenus
différents, mais non mutuellement exclusifs: celui du droit des obtentions végétales est
couvert en principe par celui du droit des brevets, mais enestexclu par la CBE (selon
la jurisprudence de l'OEB). Si donc le premier ne saurait concurrencer le seconden ce
sens que l'obtenteur pourrait choisir pour sa variété le système de protection (s'il veut
protéger son obtention en tant que variété), l'inverse n'est pas vrai: comme ledroit des
brevets utilise des points de vue et techniques différentes et plus larges, il risque
d'entrer en conflit avec le système plus spécifique sur les points où les deux se
chevauchent.
Ainsi, p^ exemple, une même plante peut être protégée en tant qu'élément
constitutif d'une variété, et être touchée parun brevet en tant que partie d'un ensemble
plus l^ge, ne présentant pas toutes, mais certaines des caractéristiques de la variété
(situation qui se présentera, par exemple, en cas de brevets portant sur des gènes).
De legeferenda, on a revendiqué la suppression de l'exclusion de la brevetabilité
des variétés végétales et soit le choix entre le droit des brevets et le système UPOV,
soit même une application cumulative des deux. Cette question sera approfondie au
chapitre relatif à l'étendue de protection (chapitre III, troisième partie), puisque c'est
essentiellement à ce niveau que se pose le problème dit de «double protection» en
Europe (en tout cas de lege lataY^.
B.- Aux Etats-Unis d'Amérique
Lors des affaires Bergy et Chakrabarty, l'Office des brevets avait déjà soutenu que
les lois spéciales en matière de plantes n'auraient pas été nécessaires si l'art. 101
permettait de breveter des plantes, et en avait déduit que le législateur avait voulu
exclure toute la matière vivante de la brevetabilité sous l'art. 101. Cet argument a
cependant étérejeté par laCour Suprême (voy. supra).
A la fin de 1984, elle a de nouveau utilisé cet argument pour exclure de la
brevetabilité toutes les obtentions végétales (plantes, parties de plantes, cellules)
Voy. le chapitre HI, section 4 de la troisième partie.
En Belgique, en France, en Allemagne et en Espagne, il peut y avoir des problèmes de «double
protection» si une espèce végétale est nouvellement inscrite sur la liste des espèces protégeables et si
des brevets pour des variétés de cette espèce ont été délivrés antérieurement; les lois sur la protection des
obtentions végétales prévoient à cet effet un régime de transition (art.49 de la loi belge; art.36 de la loi
française; art.41 de la loi allemande).
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susceptibles d'être protégées soit par le Plant Patent Act, soit par le Plant Variety
Protection Act (voy. ci-avant).
Cette attitude aété largement discutée '^^ o et généralement critiquée, e.a. parce qu'elle
aboutissait au résultat paradoxal que lesobtentions végétales spécialement exclues de la
protection par les lois particulières accédaient alors à la protection par le droit général
des brevets.
L'argument a finalement été infirmé par la Chambre de recours de l'Office qui a
considéré qu'aucune des lois en question n'exclut expressément un élément végétal
quelconque du champ d'application de l'art.lOl, et qu'une telle volonté d'exclusion
n'apparaît pas non plus dans leurs travaux préparatoires. Comme il n'existe pas
d'incompatibilité absolue ou de conflit irréductible entre les différents textes, on ne
peut affirmer selon elle qu'un texte spécial déroge à un texte général, et il faut dès lors
reconnaître force obligatoûre à tous ces textes, même si leurs champs d'application se
recoupent partiellement^''^
Depuis lors, les obtenteurs disposent sûrement d'une «double possibilité de
protection» qui leur permet de choisir le système le plus favorable (sous réserve des
conditions de protection), c'est-à-dire soit le droit général des brevets, soit unedes lois
spéciales. Il n'est cependant pas clair dans quelle mesure le cumul effectifde deux
titres de protection est permis. L'opinion majoritaire semble être que leUtility Patent
Actpeutêtre cumulé aussi bien avec lePPA qu'avec le PVPAi''^ .
Ces problèmes existent d'ailleurs aussi dans les rapports entre PPA et PVPA; ces
lois sont en principe mutuellement exclusives, mais lorsqu'une plante peut être
reproduite de manière sexuée etvégétative, les deux lois peuvent être appliquées, et il
n'est pas clair s'il s'agit d'une protection alternative ou cumulative^^^.
C." Conformité avec la Convention UPOV
Selon rart.2, aller CPOV, «chaque Etatpeut reconnaître le droit de l'obtenteur
prévu par la Convention par l'octroi d'un titre deprotection particulier oud'un brevet.
Toutefois, un Etat dont la législation nationale admet la protection sous ces deux
formes ne doitprévoir l'une d'elles pour un même genre ou une même espèce».
Lesproblèmes d'interprétation de la disposition toument autour du sens à donner au
concept de «brevet» et des conséquences qui en découlent en ce qui concerne une
possibilité de double protection. Selon la première phrase, il s'agit d'un brevet adapté
équivalent au droit ou certificat d'obtention végétale: il confère les mêmes droits de
1obtenteur prévus à rart.5 CPOV, l'art.ô stipulant d'ailleurs que la protection ne peut
dépendre d'autres conditions que celles mentionnées dans la Convention^ '^*. Chaque
Voy. par exemple ADLER, loc.cit., p.203 et sv.; R.E. KROSIN, Are plants patentable under the Utility
Patent Act ?, 67 J.P.O.S. 220 (1985); N.J. LINCK. Patentable subject matter under Section 101 - are
plants included ?, 67J.P.O.S. 489 (1985).
Ex parte Hibberd. 227 U.S.P.Q. 443 (POBA 1985).
KROSIN, loc.cU., p.230 et sv.; E.L. BERNARD. S.B. WILLIAMS. E.A. HCG. Report on question 93B,
Annuaire AIPPI mi/W, p.94 et sv.(96); BENT. SCHWAAB. CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.75. notes
114 et 116. En sens contraire pour le PPA: NEAGLEY, JEFFERY, DIEPENBROCK, loc.cit n33-
LINCK, loc.cit., p.505.
HENNESSEY, op.cit., p.23-49.
H. SCHADE, K. PFAIWER. Intemationaler Schutz von PflanzenzUchtungen, GRUR Ausl. 1961, p1et
sv.(l-2. 4); LANGE, loc.cit.,^.25- STRAUS. op.cit., n° 57; NEUMEIER, op.cit., p.219.
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Etataurait donc le choix entre ces deux formes de titres juridiquement équivalents pour
chaque genre ou espèce botanique.
La deuxième phrase semble cependant se référer plutôtau brevet général: elle aurait
été ajoutée pourpermettre aux Etats qui protégeaient lesplantes parle brevet général et
qui voulaient introduire le système UPOV avec un titre de protection particulier, de
disposer de deux systèmes de protecrion simultanément pendant une période de
transition, mais pas pourun même genre ou une même espèce botanique '^^ s (^ufur et à
mesure de l'inscription des espèces sur la liste des espèces protégeables, elles sortaient
du champ d'application des brevets).
Depuis la révision de 1978, rart.37, par.ler prévoit que, nonobstant les
dispositions de l'art.2, par.ler, tout Etat qui, avant le 31 octobre 1979, prévoyait la
protection sous les différentes formes mentionnées à rart.2, par.ler pour un même
genre ou une même espèce, peut continuer à la prévoir moyennant notification. On
visait à faciliter ainsi l'accès des Etats-Unis, où une double protection (PPA et PVPA)
étaitpossible à ce moment parexemple pour les graminées à reproduction sexuéei'^ ^;
mais comme le Plant Patent Act est d'une part un système de protection calqué surle
Utility Patent Act, avec cependant d'autre part des aménagements particuliers (voy. la
troisième partie), cela n'éclaircit pas le sens du terme «brevet».
Les travaux préparatoires de la Convention indiquent que l'origine de cette
disposition spécifique doit être cherchée dans les discussions sur le principe
d'assimilation (traitement national) imposé par la Convention de Paris; pour pouvoir
instaurer un régime de réciprocité, on a créé un titre spécial qui ne portait pas le nom
«brevet» (voy. la notion large de «brevet» à l'art. 1, par.4 de la Convention d'Union);
mais on a voulu laisser aux Etats contractants la faculté de se soumettre également à
cette Convention, en créant un titre de protection spécifique rattaché au système
existant des brevets sous la forme d'un brevet adapté '^^ ''.
Même si les discussions à cetégard ont parfois été confuses, on peut déduire de
tout cela que n'est pas permis un cumul de protection par deux titres différents pour un
même genre ou une même ou espèce, ce cumul pouvant résulter d'une application
simultanée de deux titres de protection ou par le choix entre deux titres différents '^'»;
mais il n'est pas interdit en soi d'appliquer le droit des brevets aux variétés végétales,
le droit de l'obtenteur prévu par la CPOV étant alors accordé sous la forme d'un brevet
adapté à la CPOV''^ . Le dernier projet de réforme vise à abroger cette option etprévoit
"5 UPOV, doc. mZIVIl du 14 décembre 1976. Comp. ADLER, loc.cit., p.210 et sv.
Voy. LESSER, La protection des semences par brevet aux Etats-Unis d'Amérique: perspectives, Prop. Ind.
1986, p.392 et sv.(399). Voy. aussi ci-avant.
Actes (1957-1961, 1972), p.34, 36, 50-51, 57, 70, 119-120. Voy. à ce sujet notamment les discussions
aux Pays-Bas, par exemple: Prof. Mr. B.M. TELDERSTICHTING, Huidig en toekomstig Icwekersrecht.
Een momentopname (Nijhoff, s Gravenhage 1964), p.22 et sv.; GIELEN, op.cit., p.lO et sv Cf
FLURY-JEKER, op.cit., p.149-51.
MAST, op.cit., p.l7.
MOUFANG, op.cit., p.212: laCPOV oblige uniquement à créer un système de protection spécifique, ce
qui implique Iobligation d'adapter le droit des brevets si on ne crée pas de système de protection
particulier; mais si ce dernier est créé, l'Etat contractant a rempli son obligation. Des brevets adaptés
conformes à la CPOV existent en Italie (art.4 de la loi du 16 juillet 1974 portant ratification et exécution
de la CPOV, et décret n° 974 du 12 août 1975) et en Hongrie (art.67-70 de la loi sur la protection des
inventions par les brevets de 1969, telle que modifiée en dernier lieu en 1983, et art.31-33 du décret
d'exécution de 1969, modifié en dernier lieu en 1986).
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que le droit de l'obtenteur est exclusif de toute autre forme de protection portant sur les
variétés végétales en tant que telles'^.
L'interdiction de cumulde protection ne s'applique évidemment que si celle-ci porte
sur le même objet en vertu du champ d'application du système de protection (ce qui
permet par exemple de breveter les variétés qui ne peuvent être protégées
conformément au système UPOV parce que non reprises sur des listes nationales, et
tout ce qui ne répond pas à la notion de variété: voy. supra), mais elle n'empêche pas
une coexistencede systèmes de protection et une double protection complémentairei^i.
La solution européenne est donc conforme à la CPOV, mais il n'enest pas de même
de la situation aux Etats-Unisceux-ci ont fait usage de ladisposition d'exception de
rart.371^3^ mais ce n'est qu'ultérieurement que le droit général des brevets a été
appliqué aux plantes. La solution a été justifiée par le fait que la loi sur les brevets
existait déjà telle quelle avant ladate limite etque seule son interprétation aété changée;
par ailleurs, les Etats-Unis étant devenus membres de l'UPOV par la voie d'un accord
enforme simplifiée non ratifié, et non par un traité ayant force obligatoire, il n'y aurait
pasd'infraction à la CPOV*®''. Ces arguments purement formalistes ne font cependant
que démontrer la contrariété à l'esprit de la CPOV.
180 UPOV, doc. IOM/IV/2, art.l, 2. L'avant-projet de règlement communautaire sur les droits d'obtention
végétale (CCE, loc.cit., art.89(1)) contient également une interdiction de délivrer d'autres titres de
propriété industrielle px^ur des variétés végétales telles que définies dans cet avanat-projet. Sur ces
questions, voy. le chapitre III, section 5 de la troisième partie.
Cf. TESCHEMACHER, loc.cU.(1987), p.310.
LAustralie, devenue membre de l'UPOV en 1989, accorde également des brevets généraux pour des
variétés végétales, même si elles peuvent être protégées par la loi sur les obtentions végétales:
CHRISTIE, loc.cit., p.394; J. STRAUS, WIPO/UPOV - SachverstândigenausschuB Ober das Verhâltnis
zwischen Patentschutz und Sortenschutz (29.1.-2.2.90, Genf, GRUR Int. août 1990.W
Voy. leur notification in Prop. Ind., 1981, p.25. L'art.37 permet aussi le maintien de conditions de
protection différentes. La notification américaine parle à ce propos de «critères de brevetabilité et de
durée de la protection applicables aux variétés végétales normalement multipliées par voie végétative».
Ex parte Hibberd précité. Cf. ADLER, loc.cit., p.208 et sv.; LE MEME, Kônnen Patente und
PflanzenzUchterrechte nebeneinander bestehen ?, GRUR Int. 1988, p.ll et sv.(18-19); WILLIAMS,
loc.cit.(I986), p.37: COOPER, op.cit., § 9.05.
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Chapitre IV
ANIMAUX ET CELLULES ANIMALES
Les innovations relatives aux animaux et aux cellules animales sont celles qui
mettront probablement le plus en cause les conceptions traditionnelles exprimées dans
les arL53b] et 52(4) CBE. Grâce à la situation particulière des animaux dans le monde
vivant, qui les rapprochede l'être humain, l'examen de la brevetabilité des procédés et
produits en cette matière (sections 1 et 2) doit aller au-delà de ces deux dispositions
spécifiques d'exclusion pour prendre en compte également une contrariété éventuelle à
l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art.53a] CBE: section 3).
Section 1. Les procédés
§ 1. Procédés de traitement
Aux termes de rart.52(4), première phrase CBE, «ne sont pas considérées comme
des inventions susceptibles d'application industrielle, [...] les méthodes de traitement
chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic
appliquées au corps humain ou animal».
Cette disposition s'applique donc de manière identique au corps humain et animal.
Avant l'adoptionde la CBE, tous les pays européensexaminés ne faisaient cependant
pas cette assimilation, de sorte qu'on exposera d'abord cette situation ancienne en
Europe (la situation dans les pays non-européens sera étudiée sous le point C). On
présentera ensuite la situationjuridique actuelleen tenant compte des règles que l'OEB
et la jurisprudence ont établies concernant le corps humain, étant donné que celles-ci
(d'ailleurs plus nombreuses qu'en matière animale) s'appliquentmutatis mutandis aux
animaux.
A." La situation ancienne
Dans la plupart des Etats, les procédés de traitement des animaux ont rarement
donné lieu à de la jurisprudence ou à des commentaires doctrinaux. Cela tient d'une
part à l'absence d'activité innovatrice dans le domaine de la sélection animale, et
d'autre part au fait que dans certains pays les innovations dans le domaine de «l'art de
guérir» n'étaient pas brevetables, les solutions appliquées à l'être humain étant
transposéesaux animaux (par exempleen Belgiqueet en France).
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Dans d'autres pays, une distinction a généralement été faite en fonction du but du
traitement. Dans les cas où l'animal pouvait être considéré comme producteur de biens
(viande, lait, œufs, peau, sérum, etc.) à l'instar des plantes, les procédés et moyens
visant à améliorer ce rendement (par exemple les procédés d'élevage, d'amélioration
des fonctions naturelles de l'animal, etc.) furent considérés comme brevetables'.
En ce qui concerne les procédés thérapeutiques par contre, l'analogie fut plutôt faite
avec l'être humain, et les solutions furent généralement plus restrictives^ (sauf au
Royaume-Uni^).
Des problèmes de délimitation se posaient alors si les procédés engendraient les
deux effets en même temps. Ainsi, un tribunal français a reconnu comme brevetable,
parce que n'étant pas «manifestement dénué de caractère industriel», un procédé de
lutte contre les parasites des animaux à sang chaud, caractérisé en ce que l'on applique
une composition chimique sur une partie de la surface du corps animal et, de
préférence, sur une partie de l'épine dorsale, ce procédé ne se situant pas dans le
domaine thérapeutique, mais bien dans le domaine de l'hygiène, parce qu'il permet
d'améliorer les conditions d'élevage et de croissance des animaux en détruisant leurs
parasites"*.
B.- La situation actuelle
L'art.52(4) CBE n'a pas de précurseur dans la CUEB, mais il a été nouvellement
créé lors des travaux préparatoires de la CBE. Il met désormais clairement sur un pied
d'égalité le corps humain et le corps animal en ce qui concerne les procédés
mentionnés, et par conséquent, il faudra tenir compte de la jurisprudence dans les deux
domaines d'application pour déterminer le sens de cette disposition.
1. Règles générales
En principe, tous les procédés non expressément exclus par rart.52(4) sont
brevetables, comme par exemple le traitement d'un mouton pour favoriser sa
croissance, pour améliorer la qudité de sa viande ou accroître le rendement en laine®.
Mais selon les directives de l'OEB, il faut que ces méthodes soient de nature technique
et non de caractère essentiellement biologique (voy. le § 2 concernant les procédés
d'obtention), et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle'^. Le traitement
devrait toujours être brevetable s'il réalise des effets techniques, par exemple si des
s
Voy. par exemple en Allemagne: PA 24 février 1922, Bl.f. PMZ 1924, p.6: PA 12 décembre 1958, Bl.f.
PMZ 1959, p.71; voy. aussi l'arrêt «Rote Taube» cité à la note (19) et E. VON PECHMANN, Die Grenzen
der Ausnahmebestimmung des § 1 PatG, GRUR 1958, p.441 et sv. En Suisse: R. WEIDLICH, E. BLUM,
Dos schweizerische Patentrecht, Bd.I (Stampfli, Bem 1934), p.83; BLUM, PEDRAZZINI, op.cit., p.89-
90; A. TROLLER, ImmaterialgUterrecht, Bd.! (2.Aufl.) (Helbing & Lichtenhahn, Basel 1968), p.172-73;
NORTH, op.cit., p.l57, 160. Au Royaume-Uni depuis la décision Swift&Co's Application, [1962] R.P.C.
37 (méthode tendant à rendre la viande plus tendre, par injection d'enzymes dans l'animal vivant avant de
l'abattre); auparavant, une méthode consistant à injecter dans des moutons une composition en vue
d'augmenter la production de laine avait été refusée: Canterbury Agricultural CoUege's Application, [1958]
R.P.C. 85. En France: Paris 8 janvier 1962,Ann. 1962, p.l53 (procédé de prélèvement de l'hypophyse sur
dés animaux abattus).
Par exemple en Suisse: voy. la note 1. En Allemagne: PA 25 février 1915, Bl.f. PMZ 1915, p.31 et la
jurisprudence ultérieure, par exemple PA 12 décembre 1958, Bl.f. PMZ 1959, p.71.
Depuis la décision Swift précitée, les traitements médicaux et thérapautiques furent considérés comme
brevetables: voy. par exemple U.S. Rubber's Application, [1964] R.P.C. 104.
Cour Paris 24 septembre 1984, P.I.B.D. 1984, El, p.251, Ann. 1985, p.l03 (sur la base de la loi de
1968).
PANEL, op.cit., n° 112, et VAN EMPEL, op.cit., n° 120, avec renvoi aux travaux préparatoires.
®Directives de l'OEB, C.IV.4.3.
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processus biologiques peuvent être utilisés à des fins techniques'^ (comp. le § 3: les
procédés d'utilisation).
Mais la Chambre de recours de l'OEB a décidé que même si un procédé est
susceptible d'application industrielle et relève d'un domaine courant de l'agriculture, il
ne peut être breveté s'il constitue un traitement thérapeutique, puisque rart.52(4)
constitue une exception à l'art.S?®.
A propos du corps humain, l'OEB estime que les méthodes visées à rart.52(4) ne
sont exclues que si elles sont appliquées au corps vivant. Par ailleurs, le traitement des
tissus et liquides corporels extraits du corps humain, et les méthodes de diagnostic
appliquées à ces substances, ne sont pas exclus de la brevetabilité dans la mesure où
ces tissus ou liquides ne sont pas retournés au même corps. Ainsi, le traitement du
sang en vue de sa conservation à une banque de sang ou le test portant sur des
échantillons sanguins en vue d'un diagnostic sont brevetables, alors qu'un traitement
du sang par dialyse, dans lequel le sang retourne au même corps, ne l'est pas'. En
Suisse également, les procédés qui ne sontpas exécutés sur ou dans le corps (vivant)
sont brevetables, par exemple les analyses de liquides provenant du corps (sang,
urine), de cellules ou d'organes qui ont été séparés du corps ainsi que l'autopsie de
cadavres^".
La solution est similaire aux Pays-Bas: si une méthode de traitement médical se
situe aussi dans le domaine industriel, elle est brevetable pour son application non-
industrielle, comme par exemple un procédé pour déterminer la teneur en cholestérol
dans un liquidebiologiquei^. Des procédés de diagnostic appartiennent au domaine de
l'industrie s'ils ne sont pas exécutés sur le corps humain. En toute logique, les
procédés d'analyse du génome humain (ou animal) appliqués à des gènes prélevés ne
sont pas exclus de la brevetabilité
Il est difficile de classer les procédés de traitement de cellules somatiques. Si les
cellules sont destinées à être utilisées comme des micro-organismes en vue de la
production d'un résultat intéressant, on peut les considérer comme des procédés
microbiologiques brevetables ou bien comme des procédés d'obtention de cellules
animales (voy. ci-après). Par ailleurs, même si elles sont destinées à être réinjectées
dans le corps animai dans un but thérapeutique, il ne s'agitd'un procédé «appliqué au
corpsanimal» que si cette réinjection fait partie intégrante du procédé global telque
revendiqué.
Le traitement de cellules germinales (destinées à êtreutilisées en tantque telles) doit
être considéré comme un procédé d'obtention d'animaux, même s'il ne s'agitpas d'un
procédé de modification génétique, mais d'untraitement visant, par exemple, à faciliter
la fertilisation in vitro ou à déterminer le sexe de la descendance (pour les traitements
appliqués aux ovules fécondés et aux embryons, voy. le § 2).
' Cf. E. VON PECHMANN, Ist der AusschluB von Tierzilchtungen und Tierbehandlungsverfahren vom
Patentschutz gerechtfertigt ?. GRUR Int. 1987, p.344 et sv.(344).
^ Chambre de recours technique 3.3.1, 14 octobre 1985 (T 116/85), J.O. de l'OEB 1989, p.l3 - Porcs
lAVELLCOME.
' Directives de l'OEB, C.IV.4.3.
Directives suisses, X-243.2.
" OR, afd. van beroep, 19 septembre 1979, B.I.E. 1980, p.31.
OR, afd. van beroep, 19 janvier 1983, B.I.E. 1983, p.336.
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2. Les procédés de traitement thérapeutique
Selon les directives de l'OEB, les «traitements thérapeutiques» visent notamment à
guérir une maladie ou à supprimer un dysfonctionnement organique et incluent les
méthodes prophylactiques telles que l'immunisation^^. Et la Chambre de recours a
décidé qu'il ne faut pas fairede distinction entre thérapeutique causale et thérapeutique
symptomatique, autrement dit entre le fait de guérir ou de soigner et celuid'apporter un
simple soulagement. En effet, lesmécanismes et leseffets biochimiques déclenchés par
les médicaments afin de rétablir la santé d'un sujet sont souvent très voisins ou
identiques dans le cas d'une maladie ou d'une lésion et celui d'un simple malaise,
d'une douleur ou d'une incapacité qui peut résulter de causes naturelles ou d'une
réaction à l'environnement, indépendamment donc de leur cause réelle '^*.
La Chambre de recours de l'OEB a considéré qu'une méthode de traitement de
porcs contredes ectoparasites par l'application externed'un pesticidemélangé avecde
l'huile constituait le traitement d'une maladie. Elle a rejeté l'interprétation qu'il s'agit
d'un procédé industriel lorsqu'il est appliqué par un fermier à un troupeau entier et un
traitement thérapeutique lorsqu'un vétérinaire l'applique à des animaux individuels,
parceque tout traitement de maladies d'animaux de ferme a pour effetd'en améliorer le
rendement^®.
Au Royaume-Uni, l'Office des brevets a estimé que le traitement «thérapeutique» ne
vise pas seulement le traitement curatif, maiségalement un traitement prophylactique tel
que l'immunisationou la vaccination (en l'occurrence un procédé d'immunisation de la
volaille contre la coccidie) '^^ . Cette jurisprudence a été suivie par l'OEB à propos d'un
traitement prophylactique consistant en l'administration intranasale d'un vaccin
protégeant des porcs contre la maladied'Anjeszky^^.
Selon la Grande Chambre de recours de l'OEB, un brevet européen ne peut pas être
délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou
d'une composition en vue du traitement thérapeutique du corps humaini^: il ne serait
pas justifié d'élaborer artificiellement une distinction entre des revendications de
procédé (ou de méthode) et des revendications d'application, parce qu'une
revendication ayant pour objet «l'application d'une substance ou d'une composition
pour le traitement thérapeutique du corps humain» ne diffère en rien quant à son
contenu proprement dit d'une «méthode de traitement [...] thérapeutique du corps
humain» au moyen de la substance ou composition. Or, comme les termes «thérapie»
et «traitement thérapeutique» de rart.52(4) incluent un traitement du corps humain au
moyen de substances ou compositions chimiques, la deuxième formulation précitée
contrevient à la lettre de cet article, et donc aussi la première, quelle que soit la
rédaction employée. La Grande Chambre admet cependant des revendications ayant
pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un
13 Directives de l'OEB, C.IV.4.3.
Chambre de recours technique 3.3.2, 15 mai 1987 (T 81/84), J.O. de l'OEB 1988, p.207 -
Dysménorrhée/ROYER.
Chambre de recours technique 3.3.1, 14 octobre 1985 (T 116/85), J.O. de l'OEB 1989, p.l3 - Porcs
I/WELLCOME.
Unilever (Davis") Application, [1983] R.P.C. 219 (notamment 228), avec une longue discussion du mot
«therapy».
1'' Chambre de recours technique 3.3.1, 15 octobre 1987 (T 19/86), J.O. de l'OEB 1989, p.24 - Porcs
n/DUPHAR.
Grande Chambre de recours, 5 décembre 1984 (Gr 06/83), J.O. de l'OEB 1985, p.67 - Deuxième indication
médicale/PHARMUKA.
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médicament destiné à une utilisation thérapeutique, même s'il s'agit d'une application
ultérieure d'une substance connue
La Grande Chambre se distancie ainsi de la Cour fédérale allemande^», qui a jugé
que les méthodes de traitement thérapeutique ne sont exclues de la brevetabilité pour
défaut d'application industrielle que si elles ne sont susceptibles que de cette seule
utilisation thérapeutique; et selon la Cour, une revendication ayant pour objet
l'application d'une substance chimique pour le traitement d'une maladie inclut au-delà
de la thérapeutique proprement dite également la préparation et le conditionnement du
médicament qui peuvent se réaliser dans le domaine industriel, de sorte que
l'application d'une substance pharmaceutique est brevetable parce que susceptible
d'application industrielle si les revendications sontadéquatement rédigées^i.
Qu'en est-il si la méthode de traitement thérapeutique esten même temps unprocédé
d'utilisation de micro-organismes brevetable ? La brevetabilité des procédés
microbiologiques n'étant pas prévue comme exception à la non-brevetabilité des
procédés de traitement thérapeutique, cettedernière exclusion devrait l'emporter^^.
3. Les procédés de traitementchirurgical
Le terme «chirurgie» vise la nature du traitement plutôt que son but, quinedoit pas
nécessairement être la thérapie; c'est pourquoi, selon l'OEB, desméthodes de chirurgie
esthétique sont également exclues de la brevetabilité^^ Il n'y a pas non plus de
restriction quant à la technique chirurgicale utilisée; toute méthode qui consiste à
couper, détruire ou dissoudre physiquement des tissus est couverte, de même que des
méthodes de découpage ou de fusion par laser, lacryochirurgie ou la destruction par
sons ultrasoniques^l
De manière similaire, l'Office anglais a décidé que le traitement «chirurgical» inclut
toute méthode chirurgicale, que ce soit à des fms curatives, prophylactiques ou
cosmétiques. Lefait qu'un traitement peut seulement être exécuté parun chirurgien, ou
qu'il implique une incision manipulatrice, instrumentale ou opératoire dans le corps
[humain ou] animal peut être une indication qu'il s'agit d'un traitement chirurgical (en
l'occurrence une méthode de transplantation d'embryons d'un animal donateur à un
animal récepteur)^^.
Décision précitée, n° 10-13. L'OEB rejoint ainsi la solution suisse: renseignement juridique de l'O.F.P.L
du 30 mai 1984, J.O. de l'OEB 1984, p.581 et sv.; l'utilisation d'un produit pour le traitement chirurgical,
thérapeutique ou de diagnostic du corps humain est considérée cimme un procédé non brevetable
{Directives, X-243.4). La Grande Chambre a dit que sa position sur ce fXDint n'est pas définitive. Elle
pourrait être amenée à la reconsidérer si des juridictions d'autres Etats contractants devraient s'engager
dans la voie ouverte parle BGH (voy. lanote suivante): n" 18. La Chambre derecours technique semble en
tout cas admettre que la situation juridique a été fondamentalement clarifiée: décision du 7 mars 1985 (T
17/81), GRUR Int. 1985, p.583 - Nimopidine/BAYER II. La même solution est également adoptée au
Royaume-Uni: In re Schering AG and J. Wyeth and Br. Ltd., 17 IlC 101 (1986), note J. PAGENBERG (=
J.O. de l'OEB 1986, p.l75), et délà antérieurement Sopharma's Application, [1983] R.P.C. 195; Bayer
AG (Meyer's) Application, [1984 R.P.C. 11 {=J.O. de l'OEB 1984, p.233).
20 BGH 20 septembre 1983, GRUR 1983. p.729 - Hydropyridin (^.O. de l'OEB 1984, p.26).
Sur ces questions, voy. encore A. CASALONGA, G. DOSSMANN, La protection par brevet d'invention de
l'application thérapeutique et du produit pharmaceutique, J.C.P. 1987 (éd. E), H, 14.898, ainsi que le
chapitre I de la troisième partie concernant la nouveauté.
Cf. au Royaume-Uni Unilever (Davis') Application, [1983] R.P.C. 219: procédé d'immunisation de
volaille au moyen d'oocytes, une forme de bactérie.
23 Directives de l'OEB, C.IV.4.3; BPatG 11 décembre 1988, BPatGE 30, p.l34 (137).
24 WALTON, LADDIE, BALDWIN, KTTCHIN, op.cit., n° 684.
2^ Occidental Petroleum Corporation's Application, 16 IIC 216 (1985) (le même procédé a été breveté aux
Etats-Unis: J.R. CURRY, The patentability ofgenetically engineered plants and animais in the U.S. and
Europe (Intellectuel Property Pub. Ltd., London 1987), p.36).
CHAPITRE IV. ANIMAUX ET CELLULES ANIMALES 125
4. Les procédés de diagnostic
Selon les directives de l'OEB, les méthodes de diagnostic comprennent l'exécution
à des fins médicales d'un examen concernant l'état d'un corps humain, si bien que
serait exclue de la brevetabilité une méthode destinée à mesurer la pression artérielle
d'un corps ou d'une méthode permettant d'obtenir des informations sur l'état interne
d'un corps en y faisant passerdes rayons N'ont dès lors pas été considérés par
l'OEB comme des procédés de diagnostic un procédé de correction de résultats
mesurés lors d'un tel examen au moyen de rayons X, parce que le procédé n'était pas
en lui-même utilisable pour reconnaître et distinguer un état pathologique^^, et un
procédé de représentation d'images à trois dimensions de différentes couches d'un
objet suite à une irradiation, parce qu'un procédé de diagnostic ne comprend pas
uniquement le procédé d'examen, mais également une indication sur le diagnostic qui
en résulte, c'est-à-dire ce qu'on va diagnostiquer à l'aide du procédé d'examen; ni le
procédé d'examen, ni le résultat du diagnostic ne forment à eux seuls un procédé de
diagnostic^». Aux Pays-Bas, l'Office des brevets a décidé qu'un tel procédé était
susceptible d'application industrielle s'il n'était pas exécuté directement sur le corps
humain, et qu'un procédé de diagnostic ne commence pas seulement avec
l'interprétation de la représentation de l'image obtenue par le procédé^^.
Selon le Tribunal fédéral allemand des brevets, les méthodes de diagnostic
consistent en toutes les mesures d'examen prises en vue de la reconnaissance et de la
dénomination systématique d'une maladie, y compris le diagnostic lui-même, et elles
sont considérées comme n'étant pas susceptibles d'application industrielle si elles sont
utilisées en vuedu traitement chirurgical ou thérapeutique du corpshumain ou animal
D'autres méthodes d'examen, qui peuvent également être utilisées à des fins non
thérapeutiques, sont brevetables, même si elles doivent être exécutées par des
médecins, à condition que ce soit en dehors de l'exercice de l'art de guériren vue du
traitement du corps humain^o.
En Suisse, il a été jugé^^ qu'un procédé de surveillance en continu de signaux
électrocardiographiques transmis par un émetteur, conçu pour être porté en permanence
par le patient, à un postede surveillance qui les analyse et qui en informe le médecin
est un procédéde diagnostic non brevetable. Ce qui importe selon le TribunalFédéral,
ce n'est pas le sens à donnerau terme «diagnostic», mais bien celui que recouvrent les
termes «méthode de diagnostic». Lanotion de «méthode de diagnostic» nedoitpasêtre
restreinte à la seule opération de déduction, à l'exclusion de toute application à la phase
de l'examen et de la collection de renseignements. Car, «hormis les cas où le
diagnosticest donnépar unprocédé susceptible d'application industrielle, la méthode
de «diagnostic» au sens étroit ne constitue qu'une directive qui s'adresse à l'esprit
humain et nonpas une règle technique de mise en œuvre deforces naturelles; elle ne
peut, comme telle,faire l'objet d'un brevet, et il n'eût dès lors pas été nécessaire de
l'exclure par une disposition expresse. Au contraire, si la loi parle des méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain, c'est par opposition à celles qui sont
appliquées hors du corps, par exemple aux liquides issusde l'être humain. Or, seules
Directives de l'OEB, C.IV.4.3.
2' Chambre de recours technique 3.2.1, 7 décembre 1984 (T 18/84) - Procédé de diagnostic/PHILIPS,
décision non publiée.
^ Chambre de recours technique 3.2.1, 22 janvier 1985 T45/84) - Procédé de diagnostic/PfflUPS, décision
non publiée, ainsi que les affaires antérieures T 61/83 et T 208/83, nonpubliées.
29 OR, afd. van beroep, 19 janvier 1983, B.I.E. 1983, p.336.
30 BPatG 19 janvier 1984, BPatGE 26, p.llO.
Trib. Féd. 21 septembre 1982, ATF 108 H221 (= GRUR Int. 1983, p.316).
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peuvent être appliquées au corps humain les méthodes d'investigation permettant
d'aboutir au diagnostic, à l'exclusion de la pure opération de déduction qu'est le
diagnostic. [ ..] Tout diagnostic postule en effet la constatation de certains symptômes
concrets qui, le plus souvent, ne peut s'effectuer que par investigation. Il ne serait
guère sensé d'exclure du brevet la méthode de diagnostic proprement dite, tout en
autorisant d'y inclure la méthode d'investigation pour autant que celle-ci soit rendue
nécessaire». La détermination et l'examen de l'évolution d'une maladie font dans ce
pays d'ailleurs partie des méthodes de diagnostic au même titre que la détermination et
l'examen d'une première atteinte»'^ '^ . Les procédés de diagnostic ne sont donc pas
brevetables même s'ils consistent à confirmer l'absence d'une maladie ou d'une
blessure ou à constater le décès^^.
C.- La situation en dehors de l'Europe
Aux Etats-Unis, les procédés de traitement (même médical) du corps animal sont
brevetables, de même qu'au Japon, où (contrairement aux Etats-Unis) les traitements
médicaux du corps humain ne le sont cependant pas^''. Au Canada, les traitements
médicaux ou chirurgicaux aussi bien des êtres humains que des animaux ne sont pas
brevetables^^, y compris l'utilisation de substances préparées ou produites par des
procédés chimiques et destinés à l'alimentation ou à la médication, dont la brevetabilité
perse est interdite par rart.41(l). L'Office canadien des brevets a accepté une méthode
de rationnement de nourriture qui n'était pas limitée à des aliments particuliers3<5, mais
rejeté un procédé d'utilisation d'une substance pour promouvoir la croissance
d'animaux sains^"' ou la pondaison d'œufs d'une poule en mue^®.
32 aTF 108 n 223-24.
Directives suisses, X-243.3.
^ Opération standards concerning substance patent system and multiple daim system, part I, 2nd:
Opération standard concerning medicine invention, Yusa and Hara Patenl News vol.3 (1976), n° 1, p.27
et sv., pt.I.l(l); K. MIYAZAKI, Product daim observed in the revised patent law (paît H, medicine), Yusa
and Hara Patent News vol.2 (1975), n°3, p.15 et sv,(15); K. KOIKE, Inventions relating to medicine -
especially their completeness, usefulness and obviousness, Yusa and Hara Patent News vol.3 (1976), n°
4, p. 19 et sv., vol.4 (1977), n" 2, p.23 et sv.(23).
35 Tennessee Eastman v. Commr. of Patents, 62 R.P.C. 117 (1970) et 8 C.P.R.(2d) 202 (1972) (méthode de
ligaturer chirurgicalement des tissus animaux). Crown Zellerbach's Application, 32 C.P.R.(2d) 236
(1974); P.A. Bamett's Application, 32 C.P.R.(2d) 82 (1975) (méthode de traitement d'animaux par des
substances chimiques). En 1980, les directives de l'Office des brevets parlent de manière générale des
méthodes de traitement des êtres humains, animaux, oiseaux ou poissons en vie pour guérir, alléger ou
prévenir des maladies, la restauration ou la préservation de la santé et la régulation du régime; N.M.
EADES, Chemical and pharmaceutical patent applications in Canada, EIPR 1980, p.101 et sv.(105). Voy.
encore A.J. MANSON, The process daim for biological inventions, 1 Can.Int.Prop.Rev. 240 (1984).
36 Biehl's Application, 5 S.C.R.i2d) 201 (1972).
3^ I.M.C. Chemical Group Inc.'s Application (1977), cité par W.L. HAYHURST, Industrial property law in
Canada, 12 HC 638 (650) (1981); R.E Windholz et al.'s Application n° 047.754, cité par MANSON,
loc.cit., p.244. En 1970, un procédé pour augmenter la croissance de cochons normalement sains avait
été breveté; J. KOKONIS, Patentable subject matter, PTIC-Bulletin, sériés 7 (1973), p.340 et sv.(343,
345).
3^ Re Application n" 182.923, 60 C.P.R.(2d) 119 (1982) (parce que le terme «médicament» inclut les
substances appliquées par voie orale et affectant le métabolisme d'animaux pour augmenter leur poids).
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§ 2. Procédés d'obtention
A.- La situation ancienne
Les procédés d'obtention d'animaux ont rarement attiré l'attention et suivi
généralement le sort des procédés d'obtention de végétaux (voy. le chapitre précédent),
puisqu'ils trébuchaient sur les mêmes obstacles à la brevetabilité^^.
En Allemagne, la brevetabilité des procédés d'élevage d'animaux a toujours été
niée, généralementau motif que ce domaine n'est pas couvert par le Patentgesetz parce
qu'il ne fait pas partie du domaine de la technique'^o. En 1969 cependant, la Cour
fédérale a décidé dans un arrêt de principe concernant un procédé d'obtention d'un
pigeon rouge par croisement et sélection, que l'utilisation systématique de forces
naturelles et de phénomènes biologiques n'est pas exclue par principe de la protection
par brevet, et que le fait que des organismes vivants, et essentiellement les forces
biologiques qui agissent en eux, soient le point de départ, le moyen et le but d'un
procédé, n'en empêche pas la brevetabilité, mais que le procédé devait être
effectivement reproductible*' (ce qui n'était pas le cas en l'espèce).
B.- La situation actuelle
«Des brevets européens ne sont pas délivrés pour [...] b] [...] les procédés
essentiellement biologiques d'obtention d'animaux» (art.53b] CBE)'*^.
Etant donné l'utilisation des mêmes termes qu'en matière végétale, le caractère
«essentiellement biologique» du procédé d'obtention sera apprécié mutatis mutandis
selon les mêmes critères''^. Ainsi par exemple, serait essentiellement biologique une
méthode de croisement ou d'élevage sélectif de chevaux par la sélection et la
reproduction d'animaux présentant des caractéristiques particulières"^. Par contre, les
techniques de transfert de gènes devraient être brevetables'*^, à condition qu'elles ne
tombent pas sous une des exceptions mentionnées au § 1 en tant que procédés de
traitement. Ainsi, la division d'examen de l'OEB a admis que l'insertion d'un
oncogène dans un animal par un moyen technique, par exemple la micro-injection, ne
constitue pas un procédé essentiellement biologique d'obtention d'un animal'*'^ .
Les procédés d'obtention de cellules animales et d'hybridomes sont normalement
soumis au même régime que celui applicable aux cellules végétales ou aux micro-
organismes"*^. Les procédés d'obtention d'embryons sont équivalents à des procédés
d'obtention d'animaux et dès lors brevetables s'ils ne sont pas «essentiellement
Voy. par exemple VANDER HAEGHEN, op.cit., n° 111.
40 PA 12 juin 1914, Bl.f. PMZ 1914, p.257 (258 obiter dictum)- PA 3 février 1915, Bl.f. PMZ 1915, p.31
(cure d'eau); BPatG 30 juillet 1965, BPatGE 8, p.l21 (avec un examen historique détaillé); BPatG 31
janvier 1968, BPatGE 10, p.l (procédé de détermination du sexe de la descendance).
BGH 27 mars 1969, GRUR 1969, p.672 - Rote Taube.
Art.4, § 1, 3° de la loi belge, art.7, c] de la loi française, art.3(2) de la loi néerlandaise, arL2(2) de la loi
allemande, art.l(3).b de la loi anglaise, art.la de la loi suisse.
Voy. les directives suisses, X-233.2-4.
•*4 Directives de l'OEB, C.IV.3.4.
"*5 En cesens VON PECHMANN, loc.cit., p.348.
Division d'examen, 14 juillet 1989, J.O. de l'OEB 1989, p.451 et sv.(n° 7.2.1) - Souris oncogène/
HARVARD (la décision est en instance d'appel).
Cf. BEIER, STRAUS, loc.cit., p.l51: F. BAUMBACH, Patente in der Immuntechnik, der neuerer B 1987,
p.119 et sv.(121).
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biologiques»-, on peut se demander à ce propos si l'intervention humaine sera assez
importante pourque le processus de croissance et de naissance de l'embryon, unefois
qu'il est formé et en gestation, puisse être considéré comme «essentiellement
technique». L'intervention humaine devra normalement se situer entre le moment de la
fécondation et celui de l'implantation ou dans la phase de préparation des cellules
germinales.
Les procédés d'obtention d'animaux, dès qu'il ne sont pas «essentiellement
biologiques», font souvent l'objet d'une intervention humaine sous la forme de
traitements, de sorte que la disposition d'exclusion de rart.52(4) devra être prise en
compte et des problèmes de délimitation être résolus (voy. le § 5).
Au Canada, les procédés d'obtention d'animaux ne sont pas considérés comme
brevetables par l'Office des brevets''^ . Ils peuvent par contre être protégés aux Etats-
Unis''^ ainsi qu'au Japon^".
§ 3. Procédés d'utilisation
Les procédés d'utilisation d'animaux, n'étant pas exclus expressément, sont en
principe brevetables. Peuvent ainsi être protégées l'utilisation d'animaux pour
l'obtention d'un sérum, de vaccins^^ ou d'anticorps polyclonaux, ou l'utilisation à des
fins d'essai ou d'expérience (par exemple pour s'assurer de l'absence d'effets
pyrogénétiques ou allergiques de produits industriels, ou pour vérifier si l'air ou l'eau
sont pollués)^2 Des limites découlent cependant d'uneéventuellecontrariété à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs (voy. la section 3).
L'utilisation de cellules animales estbrevetable comme celle de micro-organismes53.
L'utilisation de substances pharmaceutiques équivaut à un traitement thérapeutique non
brevetable et cette disposition pourrait aussi s'appliquer à l'utilisation de cellules ou de
virus etc. dans le cadre d'un traitement.
§ 4. Procédés de reproduction et demultiplication
Dans ses décisions sur la brevetabilité des procédés de multiplication de micro
organismes et de plantes (voy. supra), le Tribunal fédéral allemand des brevets a
étendu sa solution négative obiter dictum aussi aux animaux^^.
Manual of Patent Office, n" 12.03.01(a): W. Shrimpton's Application, 54 C.P.R.{2d) 124 (1980)
(procédé de séparation de sperme en vue de déterminer le sexede la descendance).
Cf. in re Merat, 186 U.S.P.Q. 471 (CCPA 1975); ex parte Allen, 2 U.S.P.Q.ld 1425 (Bd.App.&Int.
1987).
En vertu du principe général de brevetabilité et de l'attitude favorable à l'égard de ia brevetabilité des
animaux: voy. infra.
Voy. par exemple en Allemagne: QUADE, loc.cit., p.2-3 (avec d'autres exemples), RG 27 octobre 1922,
Bl.f. PMZ 1924, p.6: BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit.(8.Aufl.), § 2, n° 12. En Suisse: BLUM,
PEDRAZZINI, op.cit., p.89, ainsi que les directives, X-233.3 et 243.2.
Directives de lOEB, C.IV.4.4. Cf. VON PECHMANN, loc.cit., p.344; CCE, Proposition de directive,
loc.cit., art.4.
Voy. par exemple la décision de la chambre de recours technique 3.3.2 du 18 novembre 1986 (T 48/85), 2
European Patent Office Reports 138 (1987) (procédé d'atténuation de la virulence d'une souche de micro
organismes par le passage répété à travers des œufs de poules à l'état embryonnaire: seule la question de
reproductibilité était en jeu).
BPatG 12 octobre 1973, BLf PMZ 1974, p.201 (202); BPatO 16 octobre 1973, GRUR 1975, p.654
(657).
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Les raisons avancées restent en effet valables pour les cellules animales et pourla
reproduction asexuée d'animaux inférieurs. La reproduction des animaux supérieurs
étant de nature sexuée, la multiplication naturelle identique n'est pas possible. Des
techniques de clonagepermettent cependant de multipliercertains animaux suiteà une
intervention humaine, n s'agit alors plutôt deprocédés d'obtention parmultiplication
qui sont brevetables^s (comme peuvent l'être des procédés nouveaux de multiplication
végétative de plantes), paropposition aux procédés spontanés de reproduction (sexuée
ou asexuée) etde croissance liée à une différenciation cellulaire. Etant donné cependant
que la portée d'un tel brevet équivaut à celui d'un brevet surson produit direct (voy.
infra), il faut tenir compte de l'exclusion de labrevetabilité des «races animales» (voy.
la section 2).
La reproduction sexuée peut former l'étape finale d'un procédé de modification
génétique brevetable lorsque ladescendance ne doit pas être génétiquement identique,
mais seulement posséder un gène nouvellement inséré qui caractérise un ensemble très
large d'animaux dotés d'une caractéristique particulière. A l'occasion d'un tel cas, la
Division d'examen de l'OEB a décidé qu'il faut considérer la nature de chaque étape
séparément parce qu'elles aboutissent à des produits différents, et que la reproduction
sexuée constitue un procédé exclusivement biologique^^. Bien que la Division
d'examen n'ait pas utilisé cette argumentation pour invalider des revendications de
pr^édé, mais pour rejeter des revendications de produits (voy. ci-après), le même
raisonnement pourrait être tenu à propos de procédés de reproduction en tant que tels.
§ 5. Problèmes dedélimitation et critiques
L'exposé ci-ayant montre que les art.52(4) et 53b] CEE créent de multiples
problèmes de délimitation. Lors des travaux préparatoires, la suppression des termes
«ou animal» dans rart.52(4) avait été revendiquée par plusieurs organismes
internationaux, à cause des difficultés de distinguer les méthodes de traitement
strictement vétérinaires d'autres méthodes concernant, par exemple, l'élevage de bétail
ou la stérilisation de certaines espèces d'insectes qui peuvent présenter un caractère
nettement industriel^^. Plus généralement, les procédés tendant à augmenter la
productivité etc. ont souvent en même temps pour but de promouvoir la santé des
animaux (et si ce n'est que dans un but de rentabilité) de sorte qu'il est difficile de
séparer clairement les deux si ce n'est pasfaitdans lesrevendications.
De nouveaux problèmes de délimitation résultent des techniques appliquées au
niveau cellulaire: peuvent-elles être considérées comme des méthodes de traitement
chirurgical, au surplus «appliquées au corps animal»^^ ? S'agit-il de procédés
microbiologiques dont les produits seraient brevetables, ou de procédés d'obtention
dont les produits ne le sont pas nécessairement, même si les procédés ne sont pas de
nature «essentiellement biologique» ? A ce propos, la Divisiond'examen de l'OEB a
estimé que les procédés qui permettent d'obtenir des races animales ne doivent pas être
considérés comme des procédés microbiologiques, ce qui lui semble conforme à la
En faveur de la orevetabilité aussi V. VOSSIUS, Patentfâhige Erfindungen auf dem Gebiet genetischer
Manipulationen, GRUR 1979, p.579 et sv.(583).
Division d'examen, 14 juillet 1989, J.O. de l'OEB 1989. p.451 et sv.Cn" 7.2.3) - Souris oncogène/
HARVARD (ladécision esten instance d'appel).
Conférence intergouvemementale pour l'institution d'un système européen de brevets, doc. BR/169/72.
n° 17; cf. doc. BR/168/72. n° 32. ^
Cf. CURRY, op.cit., p.36.
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terminologie scientifique qui utilise l'expression «microbiologie» lorsqu'il s'agit de
micro-organismes et le terme «biologie» lorsqu'il est question de plantes ou
d'animaux^'.
Il existe enfin des problèmes de qualification exacte de la nature de certains
procédés tels que l'insémination artificielle^®, la détermination du sexe de la
progéniture^' ou un procédéd'embryogenèse: bien qu'ils soient surtout utilisés dans le
domaine de l'obtention, rien n'en empêche une application à desfins thérapeutiques, ce
qui rend leur brevetabilité douteuse.
A côté des problèmes pratiques dedéfinition etdedélimitation, lajustification des
exclusions elle-même a été mise en doute. Ainsi, la non-brevetabilité des procédés
essentiellement biologiques d'obtention d'animaux semble inutile parce qu'elle
résulterait déjà d'une application stricte des conditions de protection (voy. lechapitre
précédent à propos des végétaux).
L'exclusion des procédés de traitement thérapeutique a parfois été justifiéepar des
considérations éthiques, en transposant aux animaux les arguments utilisés ence qui
concerne l'être humain. Cettejustification ne fut cependantpas généralement admise
avant l'avènement du droit européen des brevets®^ et ne semble plus guère être
défendue actuellement®^, les exclusions étant fondées expressément sur une absence
d'application industrielle présumée.
Mais cette justification explicite ainsi que le fait querart.52(4) s'applique aucorps
animal de la même manière qu'au corps humain^ ont suscité des critiques: d'une part,
on a soutenu que par une interprétation largede cette disposition, on exclut sansraison
d'une protection par brevet des procédés vétérinaires mc^emes ainsi que des procédés
d'obtention d'animaux déjà largement utilisés, tels que le ti-ansfert d'embryons; les
procédés d'obtention ne font en effet pas partie de la biotechnologie «rouge» mais de la
biotechnologie «verte» dont la brevetabilité devrait être jugée sur la base d'autres
critères'55. D'autre part, on a souligné que l'homme et l'animal sont traités de manière
différente en droit civil et en droit pénal, et aussi en droit des brevets en ce qui
concerne les procédés d'obtention; par ailleurs, l'animal est considéré dans
l'agriculture comme une chose, un outil de production généralement destiné à être
abattu et consommé. Il faudrait dès lors admettre que la réparation d'un défaut d'un
animal, c'est-à-dire le traitement d'une maladie, est de caractère industriel et devrait
Division d'examen, 14 juillet 1989, J.O. de IVEB 1989, p.451 et sv.(n° 7.2.4) - Souris oncogène/
HARVARD (la décision est en instanced'appel).
^ En faveur de la brevetabilité: BERNHARDT, KRASSER, op.cit., p.l28: MOUFANG, op.cit., p.297.
Voy. lanote précédente et BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit., §5,n° 13; VOSSIUS, loc.cit., p.579. Se
prononcent contre la brevetabilité les décisions citées aux notes (40) et (48).
Cf. BLUM, PEDRAZZINI, op.cit., p.89 qui considèrent que les exclusions concernant les animaux
nétaient pas basées sur des considérations d'ordre éthique, mais «ur des motifs de bien public, et
notamment la santé publique.
Voy. la note (104) ci-après. Voy. cependant PANEL, op.cit., n° 114-17.
^ L'art.7, § 2 de la loi belge, l'art.ô, 4° de la loi française, rart.2.b] de la loi suisse, rart.5(2) de la loi
allemande et rart.4(2) de la loi anglaise font cette assimilation. La loi néerlandaise ne contient pas de
disposition expresse, mais la solution devrait être identique sur la base de la jurisprudence antérieure. Des
différences existent cependant au niveau de la prise en compte et des effets d'une utilisation industrielle
^X7ant-I1 Alla* irrxoéventuelle: voy. supra.
F.K. BEIER, J. STRAUS, Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz, Festschrift 25 Jahre
Bundespatentgericht (Heymanns, K61n 1986), p.l33 et sv.(149-50); F.K. BEIER, observation in GRUR
Int. 1987, p.351.
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pouvoir être brevetée, d'autant plus qu'il n'y a pas d'arguments d'intérêt public contre
une telle protection®*^.
La nouvelle loi autrichienne des brevets de 1984 est la première à ne plus mettre sur
un pied d'égalité le corps humain et le corps animal, l'art.2(2) ne faisant plusréférence
à ce dernier. Le législateur a considéré que cette exception concernant lecorps humain
est basée surdesraisons éthiques et sociales qui nesemblent pasêtre justifiées pour les
animaux. En outre, le caractère potentiellement industriel des nouvelles techniques de
reproduction et de modification génétique contredit la présomption d'absence
d'utilisation industrielle figurant à rart.52(4) CBE®^, quin'a pas non plus été reprise
dans la loi (ni d'ailleurs dans la loi suisse: art.2b).
Des propositions récentes voudraient n'exclure les procédés de traitement
chirurgical et de diagnostic appliqués aucorps animal que s'ils sontappliqués dans un
but thérapeutique ou prophylactique au corps animal en question, mais non si, par
exemple, ils sont liés à l'exploitation commerciale de l'animal^.
Section 2. Les produits
§ 1. Animaux
A- La situation ancienne
La brevetabilité des animaux n'a dans le passé guère suscité d'intérêt, alors que
cettepossibilité avait été envisagée et parfois même revendiquée dès le débutdu siècle
lors des discussions sur la brevetabilité des plantes, auxquelles les animaux furent
assimilés par analogie pourexiger un traitement égalitaire®.
Après cette première phase, la question n'a plus été abordée que de manière
incidente à propos des procédés d'obtention, comme par exemple dans l'arrêt «Rote
Taube» en Allemagne'"', où la Cour fédérale a admis le principe de l'insertion de la
matière vivante dans le droit des brevets et l'octroi de titres de protection pourdes êtres
vivants obtenus de manière reproductible, donc aussipour des animaux. Pour le reste,
elle n'a plus été soulevée jusqu'à la fin des années septante, et il n'est dès lors pas
surprenant que les auteurs de la Convention de Strasbourg aient permis aux Etats
contractants de ne pas prévoir l'octroi de brevets pour les «races animales» (art.2b])
malgré l'absenced'un systèmede protection spécifique.
Cette solution semble avoir étéjustifiée pardes considérations éthiques, l'animal
étant plus proche de l'être humain que des plantes^^ et parce que la forme traditionnelle
^ VON PECHMANN. loc.cit. p.349.
O. LEBERL, N. MARTERER, La loi de 1984 modifiant la loi.autrichienne sur les brevets, PropJnd. 1986,
p.131 et sv.(132): cf. J.O. de VOEB 1985, p.ll7, 119.
OMPI, doc. BioT/CE/in/2, n° 20 et solution n° 2; DEUTSCHE VEREINIGING .... loc.cit., p.508-9; CCE,
Proposition de directive, loc.cit., art.18.
Voy. par exemple aux Etats-Unis concernant les travaux préparatoires du Plant Patent Act: DIENNER,
loc.cit., p.289-90 : ALLYN, op.cit.(1934), p.lO; ROSSMANN, loc.cit.(I935), p.644. Voy. aussi ci-
après concernant l'extension de la CPOV.
70 BGH 27 mars 1969, GRUR 1969, p.672. Cf. H.G. HESSE, Zur Patentierbarkeit bei ZUchtungen, GRUR
1969, p.644 et sv.
''i PANEL, op.cit., n» 114-117.
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de protection par brevet fut jugée peu adaptée à ce type d'invention''^, mais
probablement aussi parce qu'il n'y avait guère de besoins de protection et dès lorspas
de pressions de milieux intéressés en faveur d'une protection''^.
B.- La situation actuelle
1. En Europe
Les arguments mentionnés ci-avant semblent aussi avoir prévalu lors des travaux
préparatoires de la CEE, qui interdit depuis lors la délivrance de brevets pour des
«racesanimales» (art.53b]), et cette interdiction a été reprise de manière identique dans
les législations nationales.
Les directives de l'OEB ne précisent pas le sensdu conceptde «race animale», et
les autres versions officielles de la CEE n'apportent pas non plus de clarification. La
version anglaise parle de «animal varieties» et la version allemande de «Tierart». Cette
dernière notion semble plus large que les premières et résulterait d'une traduction
incorrecte"''^ . Mais il n'est pas sûr que les deux autres concepts soient vraiment
équivalents parce qu'il n'en existe pas des définitions scientifiques généralement
acceptées''^.
Selon une première interprétation, analogue à celle développée en matière végétale,
les animaux sontprotéjgés en tantqueproduits directs de procédés (non essentiellement
biologiques) d'obtention d'animaux, et cette extension des droits conférés par un
brevet de procédé ne serait pas affectée par l'exclusion de la brevetabilité des races
animales'"^, n acependant été montré au chapitre précédent que rart.64(2) CEE ne peut
pas être utilisé pour contourner une interdiction de brevetabilité''''.
Vu la rédaction de rart.53b], une autre approche pourrait consister à interpréter le
concept par analogie avec celui de «variété végétale» encore qu'il n'existe pas de
système de protection spécifique pour les races animales. La similarité des dispositions
decet article ence qui concerne les animaux et les végétaux pourrait indiquer que les
deux domaines doivent en principe être traités de la même manière, de sorte que le
monde animal serait couvertpar le droit des brevets et que seules les «races animales»
en tantque telles ne seraient pas brevetables^®. Le même résultat est obtenu à partirde
raisonnements basés sur le principeque toute la matière vivante rentre dans le domaine
•^2 PFANNER, loc.cit., p.547.
Il existe des moyens de protection de fait (par exemple l'hybridation) et de droit (par exemple les
réglementations sur la sélection des mâles reproducteurs) qui ne font pas nécessairement ressentir un
besoin de protection en matière de propriété industrielle pour les obtenteurs traditionnels: J. LOOSER,
Gewerblicher Rechtsschutz in der Tierzûchtung (Diplomarbeit, Institut fur Tierhaltung und Tierzilchtung,
Stuttgart/Hohenheim 1984), p.144 et sv.; LE MEME, Zur Diskussion um eingewerbliches Schutzrecht in
der TierzOchtung, GRUR 1986,p.27 et sv.
VON PECHMANN, loc.cit.(1987), p.347.
" Voy. R.A. ZELL, W. VOLZ, Patentiertes Leben, Bild der Wissenschaft n° 3/1989, p.36 et sv.(45). V.
VOSSIUS, Patentschutz fUr Tiere - Krebsmaus/HARVARD, GRUR 1990, p.333 et sv.(333-34) essaie de
montrer à partir d'une analyse linguistique que les trois termes ont des significations scientiHques
différentes. Il n'approfondit cependant guère lanotion de «race» alors que c'est ce terme qui estutilisé dans
la Conventionde Strasbourg de 1963, dont la seule version officielle était rédigée en français.
CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.l2(2).
'''' En ce sens aussi J. STRAUS, The development and status of European law, in: W.H. LESSER (éd.). Animal
patents. The légal, economic and social issues (Stockton Press, New York 1989), p.l6 et sv.(21-22).
"'S En ce sens les directives suisses, X-232.2; BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit.(8.Aufl.), §2, n" 17;
HÀUBER, loc.cit., p.l77; R. MOUFANG, Patentability of genetic inventions in animais, 20 IIC 823
(834-35) (1989); CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.3(l); STRAUS, loc.cit., p.22.
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des brevets''^ ^ principedéduit notamment de la jurisprudencerelative à la brevetabilité
des micro-organismes, ainsi que du fait que le législateur n'aurait pas dû prévoir une
exclusion expresse si d'office le monde animal ne rentrait pas dans le champ
d'application des brevets.
La Division d'examen de l'OEB a interprété ladisposition de manière plus large.
Selon elle, l'exclusion couvre «non seulement les cas dans lesquels une race
expressément désignée est revendiquée, mais encore tous les cas dans lesquels une
revendication couvre des racesElle a estimé qu'une interprétation restrictive
similaire à celle de «variété végétale» n'est pasjustifiée puisque l'exclusion des races
animales n'est pas basée sur l'existence d'un système de protection spécifique comme
en matièrevégétale, mais sur l'idée sous-jacente que les races animales ne constituent
pas unobjet approprié pour une protection par brevet. Cette vueest confortée selon elle
par l'incohérence terminologique de la CBE à cepropos: «l'intention des auteurs de la
Convention n'était pas d'exclure un groupe particulier d'animaux, mais plutôt
d'exclure des animaux en général». Enfin, il n'existe pas de définition juridique
(comparable à la définition du terme «variété» dans la CPOV) ni d'utilisation uniforme
dans le langage scientifique du concept de«race animale» qui puisse fournir un critère
clair et fiable de démarcation entreobjets brevetables et non brevetables^^.
Par conséquent, laDivision d'examen arejeté des revendications ne portant pas sur
une race particulière, mais sur des groupes d'animaux (tous les mammifères
transgéniques, ou seulement ceux appartenant à l'ordre des rongeurs) ayant la même
apparence ou une apparence très semblable et donc aussi des groupes d'animaux
considérés comme formant des races^^
Un recours a été introduitcontre cette décision, et il faudra voir si la Chambre de
recours confirme son interprétation restrictive en matière végétale malgré les arguments
avancés en faveur d'une solution différente. Il reste également à voir dans quelle
mesure le rapprochement de l'animal à l'être humain, tel qu'il existe pour les procédés
de traitement, va influencer cette solution. La décision définitive sera d'autant plus
importante qu'elle concerne une invention qui a donné lieu au premier brevet américain
pourdes animaux transgéniques (voy. ci-après).
2. En dehors de l'Europe
Aux Etats-Unis, le seul arrêt qui pendant longtemps avait trait à une revendication
portant sur un animal per se l'a rejetée pour divulgation insuffisante, la Cour d'appel
précisant qu'elle ne se prononçait pas sur le rejet par l'Office des brevets basé sur
1art. 101®^. Dans l'arrêt Chakrabarty, la Cour Suprême a spécifié expressément,
qu'elle se prononçait uniquement sur le cas des micro-organismes, mais dans les
discussions antérieures dans l'affaire Bergy, il avait déjà été souligné que la
brevetabilité des micro-organismes pourrait entraîner celle des animaux.
Voy. 1art.2 de la proposition de directive de la Commission des CE: «L'objet d'une invention ne sera pas
exclu de la brevetabilité au seul motif qu'il se compose dematière vivante».
Division d'examen, 14 juillet 1989. J.O. de l'OEB 1989, p.451 et sv.(n° 7.1.2) - Souris oncogène
/HARVARD. REID, op.cit., p.25, considère également que de nouveaux animaux ne sont pas brevetables,
sans qu'il spécifie qu'il faut qu'ils soient revendiqués sous la forme de «races animales».
Idem, n° 7.1.3-7.1.6.
La demande de brevet a également été rejetée à cause d'une généralisation trop grande des revendications
par rapport à ce qui était divulgué. Sur ce point voy. le chapitre III de la troisième partie.
In re Merat, 186 U.S.P.Q. 471 (474) (CCPA 1975).
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Aprèsce dernier arrêt, l'Office des brevets a continué à refuserdes revendications
portant sur des animaux»'». Enfin, la Chambre de recours de l'Office a admis des
revendications portant sur des huîtres polyploïdes n'existant pas en tant que telles dans
la nature: se basant sur l'arrêt Chakrabarty, elle aconsidéré que l'art. 101 s'applique à
tous les organismes vivants résultant de l'activité humaine (man-made), peu importe
qu'ils soient contrôlés par les lois de la nature pour autant qu'il ne s'agisse pas de
produits de la nature". Cette solution favorable à la brevetabilité a soulevé de
nombreuses oppositions, même au Sénat américain où il ya eu des efforts de légiférer
pour interdire ladélivrance de brevets portant sur les animaux, sans cependant aboutir
à un résultat concret^.
n s'en estseulement suivi un moratoire volontaire duPatent and Trademark Office à
l'expiration duquel il a annoncé qu'il avait délivré un brevet portant sur une souris
oncogène»''. Cette décision asoulevé de nouvelles protestations®» mais il ne semble pas
que le législateur ait l'intention d'intervenir pour limiter lechamp debrevetabilité»'. La
décision de l'Office n'a cependant pas encore été mise à l'épreuve d'une décision d'une
chambre de recours ou d'un tribunal.
Au Japon, la brevetabilité des obtentions animales a été refusée jusqu'en 1975
comme celle des plantes. Depuis lors, l'attitude de l'Office des brevets semble y avoir
été favorable'o. Et en 1988, il a déclaré qu'il délivre des brevets portant sur des
animaux et prépare desdirectives à cet effet'i. Au Canada, la Chambre de recours de
1Office des brevets a ditobiter dictum dans sadécision consacrant la brevetabilité des
nûcro-organismes qu'il n'y avait pas de raison de traiter différemment des formes de
vie plus complexes siles condition de brevetabilité sont remplies92, mais il ne semble
pas que l'Office soit disposé à accorder de tels brevets's.
TEGTMEYER, loc.citr, C. VAN HORN, Biotechnology patents, Biotechnology Patent Conférence
Workbook. op.cit.(1985), p.36 et sv.(40): J.A. GOLDSTEIN, Problems in the patenting of plant and
animal varieties, ibidem, p.l56 et sv.(162-63). En faveur de la brevetabilité: LP. COOPER, Patent
protection for new forms oflife, 38 Fed. Bar J. 34 (42) (1979); ADLER, loc.cit.(1986). p.225.
85 Ex parte Allen. 2 U.S.P.Q.2d 1425 (Bd.App.&Int. 1987); cf. St.A. BENT, Stan Allen's invention - the
world his oyster ?, 17 CIPA november 1987, p.30 et sv. La demande a été rejetée pour absence d'activité
inventive.
Voy. par exemple J.L. FOX, More objections to patenting animais, 5 Bio/Technology 775 (1987); note
mPIBD 1987, H, p.l21; B. CHAUCER, Life, the Patent Office and everything: patentability of lifeforms
created through bioengineering techniques, 9 Univ. Bridgeport L.Rev. 413 (436 et sv.) (1988)- KW
O'CONNOR, CongressionaJ perspectives, in: LESSER, op.cit., p.43 et sv. Voy. également Patems and
the constitution: Transgenic animais (Hearings before the House Committee on Courts, Civil liberties
and the Administration ofJustice, lOOth Congress, Ist session, 1987), et la note (67) ci-après.
" Brevet US 4,736,866 du 12 avril 1988.
League Defense Fund v. Quigg, 9 U.S.P.Q.2d 1816 (D.C. N.D.Calif. 1989): la décision de
1Office après la décision Allen (qui forme le fondement pour la délivrance du brevet) ne viole pas le
Administrative Procédures Act parce qu'elle interprète seulement la loi etn'a pas changé le droit
' n acependant discuté une loi prévoyant des exemptions de contrefaçon en faveur des agriculteurs: P.T.
CLARK, Animal invention protection, 16 AIPLA Q.J. 442 (1988-89); H.T. MARKEY, Die
Patentierbarkeit von Tieren in den Vereinigten Staaten, GRUR Int. 1989, p.482 et sv.
AOYAMA, loc.cit., p.8-9; rapport japonais sur la question 93B, Ann. AIPPl 1987/V, p.217 et sv.(222);
K. MATSUDA, Protection of biotechnology related inventions. Patents &Licensing avril 1988, p.lO-
R. WHATTE, N. JONES, Biotechnological inventions in Europe -The draft directive, EIPR 1989, p.l45 et
sv.(145). Voy. encore H. WEGNER, Biotech Japan, Patent World Jan.1990, p.26 et sv.(27) avec des
exemples de demandes de brevets relatives à des animaux.
^2 Application of Abitibi Co., 62 C.P.R.(2d) 81 (1982).
D.M. STOTLAND, Patenting novel life forms. The scope of the Abitibi-Price-decision, 1
Can.Int.Prop.Rev. 250 (259) (1984). Comp. aussi la jurisprudence restrictive en matière végétale.
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Certainspays de l'est protègentles animaux par des titres de propriété industrielle.
Ainsi en Union Soviétique, des certificats d'auteur d'invention sontdélivrés pourdes
races nouvelles d'animaux de ferme et de volaille, les races nouvelles d'animaux à
fourrure et les nouvelles espèces de bombyx'"». En Hongrie, les races animales sont
brevetables au même titre que les variétés végétales (art.6, par.3 de la loi sur la
protection des inventions par les brevets de 1969, telleque modifiée par le décret-loi n°
5 de 1983), et les conditions de protection pour les variétés végétales (conformes au
système UPOV: art.67 et sv.) sont applicables mutatis mutandis aux races animales
(art.70).
3. Conclusion
On a revendiqué en doctiine la protection des résultats du travail des obtenteurs
d'animaux par un titre de propriété industrielle spécifique'^, et certains auteurs ont
même fait appel aux principes constitutionnels de traitement égalitaire avec les
obtenteurs de végétaux et de protection de la propriété pour motiverleur demande'^ .
Une première approche consiste à envisager l'extension du système UPOV aux
obtentions animales'"', conformément à la situation en Hongrie. Cette possibilité a
également été envisagée par l'UPOV elle-même'^ , mais elle ne semble pas avoir
maintenu cette idée". Aux Etats-Unis, on a également songé à une loi spéciale
combinant les traits fondamentaux du Plant Variety Protection Act et du Plant Patent
Actioo.
D'autres ont regretté l'exclusion des races animales de la brevetabilité etproposé sa
suppression'°i. Le rapprochement des animaux aux plantes dans rart.53b] (plutôt qu'à
l'être humain dans rart.52(4)) a en effet eu pour conséquence que les arguments
d'ordre éthique n'interviennent plus guère dans les discussions. Si l'appropriation des
espèces animales estparfois encore considérée comme contraire à une règle morale, ce
qui justifierait l'exclusion de la brevetabilité des races animales^^^, les rares auteurs
européens qui se prononcent expressément surcet aspect^o^ voudraient manifestement
Ordonnance sur les découvertes, les inventions, et les propositions de rationalisation (décret n° 584 du 21
août 1973, tel qu'amendé par le décretn° 1078 du 28 décembre 1978), art.22.
HESSE, loc.cit., p.645: de manière nuancée: LOOSER, op.cit., p.86 et sv., p.l44 et sv. et loc.cit.
H.G. HESSE, Der Schutz der zUchterischen Leistung und die Grundrechte, GRUR 1971, p.lOl et sv.: VON
PECHMANN, loc.cit., p.34445.
H. PpGODDA, Die internationale Obereinkunft zum Schutz von Pflanzenziichtungen (IPO) und die DDR,
neuerer B 1969, p.9 et sv.; LOOSER, op.cit., p.84 et sv. et loc.cit., p.29-30; COOPER, op.cit., § 6.03.
UPOV, Conséquences éventuelles de la biotechnologie dans le domaine de la protection de lapropriété
intellectuelle (Doc. IOM/III/2 du 9 juillet 1987), p. 8.
Le document Révision de la Convention (doc. IOM/IV/2, 22 juin 1989) ne contient plus de référence à ce
propos.
J.M. CZARNETZKY, Altering nature's blueprints for profit: patenting multicellular animais, 74
Va.L.Rev. 1327 (1988); CLARK, loc.cit., p.452 et sv.
loi OMPI, doc. BioT/CE/ni/2, solution n» 10; DEUTSCHE VEREINIGUNG ..., loc.cit., p.508: STENGER
e.a., loc.cit., p.27-28; INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, Biotechnology patents: a
position paper, 18 IIC 223 (1987), pt.B.1.2.3. Cf. VAN REEPINGHEN, DE BRABANTER, op.cit., p.l9:
rapport belge sur la question 93B, Annuaire AIPPI 1987A^, p.58 et sv.(67): BEIER, STRAUS, loc.cit.,
p.149-50: MOUFANG, op.cit., p.217-18; E.L. WINNACKER, Erôffnet die Gentechnologie neue
Beschreibungsmôglichkeiten fiir Erfmdungen im Bereich der belebten Natur ?, GRUR Int. 1987, p.292 et
sv.(296); HÀUBER, loc.cit., p.l78, 180.
PANEL, op.cit., n° 103, p.61, n° 117, p.65. Comp. MOUSSERON, op.cit., n° 436, p.458, qui considère
qu avant la réforme de 1978, les brevets portant sur des obtentions animales auraient puêtre refusés pour
contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
BYRNE, loc.cit.(1985), p.3 note 5 mentionne le problème (si on admet la brevetabilité de principe, il
faut aussi admettre celle des chimpanzés, par exemple, qui sont proches de l'honune) sans prendre
position. La plupart des auteurs soit n'envisagent pas du tout la question, soit stipulent de manière
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écarter les considérations de ce genre concernant les brevets de procédé et aussi de
produit portant sur les animaux'®^. D'autres considèrent que la protection par brevet ne
pose pas de problèmes éthiques nouveaux par rapport à ceux qui résultent déjà de
l'utilisation d'animaux dans la recherche ou l'alimentation, l'exploitation des forêts, le
danger d'extinction d'espèces ou les problèmes écologiques existants^o^.
Malgré la décision restrictive de la Division d'examen de l'OEB, la tendance
générale va dans le sens d'une extension du domaine de protection. Les décisions
favorables à la délivrance de brevets pour des animaux aux USA et au Japon
exerceront sûrement uneinfluence surla solution qui seraadoptée en Europe.
§ 2. Cellules animales
N'étant pas exclues expressément, les lignées cellulaires animales somatiques
doivent être considérées comme brevetables, et des brevets ont été d'ailleurs délivrés
dans tous les Etats examinés, même avant les dernières modifications législatives
Dans certains pays, elles sont d'ailleurs, comme les cellules végétales, considérées
comme des micro-organismes^o''. Il faut y ajouter les hybridomes^o® (ainsi que les
lymphocytes et myélomes, à partir desquels ils sont obtenus) utilisés pour la
production d'anticorps monoclonaux, quipeuvent également être brevetés'*^.
Les cellules reproductrices (non fécondées) doivent en principe être traitées de la
même manière^^o. Mais comme elles sont dotées de la potentialité d'engendrer un être
nouveau (voy. les techniques de fertilisation in vitro), elles pourraient donner
naissance à une race animale encas d'utilisation répétée des mêmes lignées parentales
générale que les considérations d'ordre éthique ne doivent jouer aucun rôle en ce qui concerne la
brevetabilité d'êtres vivants: voy. la note suivante.
E. ZIPSE, Wird das ktlnftige europâische Patenterteilungsverfahren den zukunftsintensiven Technologien
gerecht ?, GRUR Int. 1973, p.l82 et sv,(188); W. TROSTEDT, Patentrecht und Gentechnologie, GRUR
1986, p.640 et sv.(642, 644); BEIER, STRAUS, loc.cit., p.134-35, 147, 159; HÀUBER, loc.cit.,
p.178; STRAUS, loc.cit., p.21.
B.K. ZIMMERMAN, The case against patents for living organisms, 7 APIA Q.J. 278 (296) (1979) (voy.
cependant les discussions aux Etats-Unis avant l'arrêt Chakrabarty et depuis la décision Allen). Sur les
arguments d'ordre éthique portant sur la délivrance de brevets portant sur des animaux voy. encore la
section 5 du chapitreHI de la quatrièmepartie.
Au Canada expressément Re application of Connaught Laboratories, 82 CP.R.(2d) 32. Aux Etats-Unis,
voy. à titre illustratif les brevets n° 3.228.840 (cultures de cellules de hamster), n° 3.709782 (culture de
cellules félines), n° 4.003.789 (cultures de cellules de souris), n° 4.070.453 (culture de cellules de porc)
(exemples cités par P.B. MAGGS, New life for patents: Chakrabarty and Rohm&Haas Co., 14 Intell.
Prop. Law Rev. 285 (300) (1982)). Au Royaume-Uni brevet n° 1.292.803 (cellules rénales de poussin)
(cité par REID, op.cit., p.28), n° 1.015.262 (cellules rénales de hamster) et 1.300.391 (cités par
BYRI^, loc.cit.(1985), note 9).
Par exemple en Suisse (Directives, X-941.3), au Japon (Directives de 1979 relatives aux micro
organismes, pt.l) et au Canada (Re application ofAbitibi Co., 62 C.P.R.(2d) 8 51982). Voy. également
CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.3(l), 19(a).
Cf. V. VOSSIUS, H.R. JAENICHEN, Zur Patentierung biologischer Erfindungen nach Europâischem
Patentubereinkommen und deutschem Patentgesetz, GRUR 1985, p.821 et sv.; G.F. STEPHENSON,
Patenting in the hybridoma field, in: Patent Protection in Biotechnoloey (Conférence held on 26th &
27th Feb. 1986, EPO Munich).
Voy. DE-OS 3249567 (cité par GOEBEL, loc.cit., p.299), EP 122.628 et SU 1109433 (cités par
BAUMBACH, loc.cit.(1987), p.122); US 4.451.570 (cité par Straus, op.cit., n° 29).
Voy. par exemple au Canada W. Shrimpton's Application, 54 C.P.R.(2d) 124 (127 et sv.) (1980): le
sperme de mammiphères non humains est brevetable parce qu'il ne peutpas se reproduire directement et
constitue seulement une partie du corps vivant comme une feuille ousemence d'une plante oule cœur d'un
être humain.
im
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pures (en supposant que le procédé soit reproductible dans des limites tolérables). Les
revendications ne peuvent dès lors pas inclure celle-ci.
Les ovules fécondés (ou embryons) doivent être considérés comme des animaux,
parce qu'il suffit de les transplanter dans une mère porteuse pour atteindre ce résultat,
et il ne serait pas sensé de faire dans ce processus d'évolution une distinction selon le
degré de différenciation des cellules et le nombre de divisions cellulaires* Les
revendications doivent donc être rédigées de manière tellequ'elles n'incluent pas des
«races animales» conformément à la jurisprudence de l'OEB.
D'autres limites résultent du fait que les cellules simplement prélevées et non
modifiées peuvent être considérées comme des produits naturels découverts, à moins
qu'on ne considère par analogie avec les micro-organismes que la séparation de
l'environnement naturel et la détermination de l'utilité constituent une intervention
humainesuffisante pour être en présence d'une invention (voy. le chapitreII).
§ 3. Autres produits
Les produits, notamment les substances et compositions, utilisés pour la mise en
œuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps animal et de
méthodes de diagnostic appliquées au corps animal ne sont pas exclus de la
brevetabilité comme étant des inventions non susceptibles d'application industrielle
(art.52(4) CBE), mais ils pourraient être exclus sur la base d'autres dispositions
spécifiques.
La même règle est applicable aux autres produits et substances résultant de
l'utilisation de cellules animales, ou deproduits obtenus à partir d'animaux ouparties
d'animauxi'2 (par exemple les substances porteuses d'information génétique, les
anticorps monoclonaux). L'objection qu'il s'agit deproduits de la nature sera appréciée





Remarquons que les cellules somatiques sont souvent prélevées sur des embryons parce qu'elles sont
encore peu différenciées. Aux Etats-Unis, des brevets ont été accordés, par exemple, pour une souche de
cellules d'embryon de porc, ou un œuf traité par des hormones; D.G. DAUS, R.T. BOND, S.K. ROSE,
Mkrobiological plant patents, 10 IDEA 87 (94-95) (1966); COOPER, op.cit., § 2.02, notes (14) et
Voy. les directives suisses, X-232.2.
Voy. par exemple aux Etats-Unis: ex parte Sparhawk, 64 U.S.P.Q. 339 (POBA 1944) (substance extraite
deglandes derats considérée comme produit de lanature); inre Bergstrom and Sjovall, 166 U.S.P.Q. 256
(CCPA 1970) (substance extraite de glandes demoutons n'existe pas dans lanature sous forme purifiée et
n'est donc pas un produit de la nature).
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Section 3. Les limites générales à la brevetabilité
Au-delà des exclusions expresses, le champ de brevetabilité relatifaux innovations
biologiques peut encore être limité par laclause générale de contrariété à l'ordre public
ou aux bonnes mœurs. On examinera donc le sens de ces notions et leurs effets sur les
les inventions en matière animale.
§ 1. Ordre public et bonnes mœurs
A." Introduction
Aux termes de rart.53a] CBE, «les brevets européens ne sont pas délivrés pour
[...] les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraireà l'ordre
public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être
considérée comme telle duseulfait qu'elle est interdite, dans tous lesEtatscontractants
ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire»^^^
Lorsqu'une demande de brevet européen contient des éléments et dessins contraires
à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, l'OEB les omet lors de la publication en
indiquant la place et le nombre des mots et des dessins omis (art.34(l)al et (2)
RECBE)ii5. ^
Alors que les législations antérieures ne parlaient généralement que de la«mise en
œuvre», ces textes font aussi référence à toutes les formes de «publications» qui ont
lieu au cours d'une procédure de délivrance de brevet. L'annulation du brevet peut être
demandée alors même que la publication serait intervenue et le brevet été délivré
(art.l38(l) CBE)ii6^ à condition que ce ne soit pas la «publication», mais la «mise en
œuvre» de l'invention quiserait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs^i"'.
En dehors de l'Europe, la loi japonaise interdit la délivrance de brevets pour des
«inventions susceptibles de contrevenir à l'ordre public, la moralité ou la santé
publique» (art.32.ii), et la loi canadienne pour des inventions dont l'objet est illicite(art.28(3)). La loi américaine ne contient pas de disposition similaire, mais ce manque
estcompensé par une portée plus large et une appréciation plus sévère de lacondition
de «utility» que celle (ï«application industrielle» eh Europe (voy. infra).
B.- Lacontrariété à une disposition légale ou réglementaire
La restriction finale de rart.53a]''®, stipulant que la contrariété à une disposition
légale ou réglementaire ne constitue pas nécessairement une contrariété àl'ordre public
Voy. l'art.4, §2de la loi belge; rart.7a] de la loi française; rart.2(l) de la loi allemande; l'art.l(3) de la
loi anglaise (invention dont la publication ou la mise en œuvre serait généralement considérée comme
susceptible d'encourager un comportement injurieux, immoral ou antisocial); l'art.5 de la loi néerlandaise
(parle uniquement de publication); rart.2 de la loi suisse.
Comp. lart.21.6 du Traité de Washington: «Si le Bureau estime que la demande internationale contient
des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public [...], Upeut les omettre de
sespublications en indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis
Cf. VAN EMPEL, op.cit., n» 128, p.69; MOUSSERON, op.cit., n° 416, p.434.
BERNHARDT, KRASSER, op.cU., p.l37.
Cette restriction n'est pas reprise dans la loi néerlandaise ni dans la loi suisse.
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OU aux bonnes mœurs, est conforme à l'art4quater de la Convention de Paris. Celui-ci
dispose que «la délivrance d'un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra
être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé
breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation
nationale».
Cette dernière disposition a été ajoutée à la Convention en 1958 pour éviter les
situations suivantes: si une invention aboutit à un produit qui, au moment du dépôt de
la demande de brevet, ne correspond pas aux normes de qualité ou de sécuritéii'^
l'octroi d'un brevet pourrait être refusé alors que le produit peut être conforme à une
nouvelle législation intervenant ultérieurement; le brevet ne confère d'ailleurs pas un
droit exploitation qui permettrait d'éviter l'interdiction, mais un droit d'exclusion à
l'égard des tiers, qui peut être exercé aussitôt que l'interdiction d'exploitation est levée.
Dans les cas où l'Etat a accordé à un organisme public ou privé le monopole, ou une
concession exclusive, pour la production ou la distribution d'un produit, l'organisme
en question pouiraitobtenir unelicence contractuelle ou obligatoire, et il ne faudrait pas
a priori exclure la délivrance d'un brevet^^o.
Les deux dispositions ne sont cependant pas identiques. L'art.4quatern'a d^it qu'à
la vente de produits, et non à leur production ou utilisation, ni à la mise en œuvre d'un
procédé, qui peuvent faire l'objet de restrictions ou limitations similaires. Leur sort
continue donc à être réglé par les législations nationales. L'art.53a] par contreparlede
la «mise en œuvre de l'invention» et a donc une portée plus large. En outre,
l'art.4quater ne cite expressément que des restrictions ou des limitations: il n'est pas
clair si des interdictions totales sont également couvertes, mais une telle interprétation
serait conforme à la logique de l'article et cette hypothèse est d'ailleurs prévue
textuellement à rart.53a].
Au moment de la rédaction de rart.2 CUEB (précurseur de rart.53a]), on a voulu
indiquer par le dernier membre de la disposition que la notion d'ordre public ne doit
pas être comprise comme englobant l'ensemble des normes étatiques, ce qui aurait
pour effet d'empêcher la brevetabilité de nombreuses inventions. La restriction
n'empêche cependant pas que la publication ou la mise en œuvre d'une invention
puisse en effet être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, même si les
normes fondamentales violées sont exprimées dans des lois ou règlements^^i n faut
dès lors examiner dans chaque cas si une norme exprime ou protège l'ordre public ou
les bonnes mœurs.
Il faudra également s'interroger sur le sort à réserver aux inventions dont la
publication ou la mise en œuvre serait contraire à des normes de droit international. La
solution devrait être la même puisque rart.53a] prévoit la possibilité d'une interdiction
«dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux». Le fait que
des normes soient de source internationale ne devrait pas avoir d'effet à ce niveau. Il
Voy. cependant sous la loi française de 1844: Paris, 7 mars 1969, PIBD 1969, ni, p.261, jugeant
contraire à l'ordre public un brevet d'utilisation d'acide acétique industriel à une concentration beaucoup
supérieure à celle jjermise par les règlements. Au Royaume-Uni, le Comptroller a parfois fait usage de son
pouvoir d'exiger un disclaimer ou la référence à une éventuelle utilisation illégale d'une invention dont
l'utilisation principale ou envisagée était contraire à la loi (art.l0(2) et 32(l)(k)); T.A. BLANCO WHITE,
Patents for inventions and the registration of industrial designs (3rd ed.) (Stevens, London 1962),
p.174-75. TROLLER, op.cit.(2ième éd.), p.242 s'oppose à cette justihcation. La jurisprudence
allemande d'avant-guerre a parfois admis la non-brevetabilité pour contrariété à une loi: TETZNER,
op.cit., p.258.
120 BODENHAUSEN, op.cit., p.54; PFANNER, loc.cit.(1962), p.547, loc.cit.(1964), p.248-49.
'2' Cf. PFANNER, loc.cit.-, BODENHAUSEN, op.cit., p.55.
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pourra cependant influencer le contenu et la portée des notions d'ordre public et de
bonnes mœurs (voy. par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, oudes normes dedroit communautaire).
C.- L'ordre public et les bonnes mœurs
On examinera dans la suite les notions d'ordre public et de bonnes mœurs en
partant de la jurisprudence (rare) et des opinions doctrinales basées essentiellement sur
les anciennes législations nationales, qui ne contenaient pas toutes des dispositions
expresses, mais connaissaientdes règles similaires enrobées dans des formulations et
notions différentes^^a.
On tâchera également à mettre à profit les notions d'ordre public et de bonnes
mœurs utilisées dans d'autres branches juridiques, pour enrichir la réflexion peu
approfondie jusqu'à présent en matière de brevets.
1. L'ordre public
L'ordre public comprend les principes fondamentaux de l'ordre juridique, c'est-à-
dire les normes qui servent à la réalisation et à la protection des valeurs et des biens
fondamentaux pour la vie en communauté, et que l'on trouve notamment (mais pas
exclusivement) dans la Constitution123.
De manière similaire, la Cour de Cassation belge a dit que n'est d'ordre public
proprement dit que laloi qui touche aux intérêts essentiels del'Etat oudelacollectivité,
ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre
économique ou moral de la société^^^. Ainsi en est-il, par exemple, des lois pénales'^ s
et de nombreuses autres lois en droit des personnes, en droit des biens, en droit public,
en droit fiscal, social etéconomique etc. visant àassurer la primauté de l'intérêt général
sur les intérêts privés'^ ®. L'ordre public n'est cependant pas en jeu dans toutes les
règles qui tendent à réaliser l'ordre et la justice, ou même le bien commun; il ne
concerne que ce qui estconsidéré comme indispensable au maintien de l'organisation
socialei27.
Comme 1ordre public pourra être invoqué devant un tribunal national pour justifier
l'annulation d'un brevet délivré par l'OEB ou tout Etat étranger, on fera utilement appel
à la notion d'ordre public du droit international privé, qui est considérée comme plus
Par exemple au Royaume-Uni: l'utilisation de l'invention serait contraire au droit ou à la moralité
(art.lO(l)b); en Allemagne: l'exploitation de l'invention serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs(art.ll, al.2,1°); en Suisse: les inventions contraires à la loi ou aux bonnes mœurs ne sont pas
brevetables (art.2, 1°); en France : nullité des brevetes portant sur des inventions contraires à l'ordre
public ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois (art.30. 4° de la loi de 1844); en Belgique:
1illicéité, cest-à-dire la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, dans l'exploitation de
l'invention (solution jurisprudentielle et doctrinale).
123 PFANNER, loc.cit.(19621 p.547; BODENHAUSEN, op.cit., -p.55-, SCHULTE, op.cit., §2 n° 4
BERNHARDT. KRASSER, op.ciY., p.137.
124 Cass.b. 9 décembre 1948, Pas.1948, I, p.699: comp. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil
belge. TJ (3ième éd.) (Bruylant, Bruxelles 1962), p.110.
Voy. par exemple P.L. BODSON, Manuel de droit pénal (Fac.Dr.Liège 1986), p.8-9.
Voy. par exemple 1énumération chez M. GEGOUT, Ordre public et bonnes mœurs, Juris-Classeur Civil
art.6 -fasc.1 (1979), n" 19 et sv.; DE PAGE, op.cit., p.ll2 et sv.
G- MARTY, P. RAYNAUD, Droit civil. T.I: Introduction générale à l'étude du droit (2ième éd.) (Sirey,
W21? '^ ^ Introduction àl'étude du droit (4ième éd.) (Bruylant, Bruxelles 1973),
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restreinte que celle utilisée dans l'ordre inteme'^s. Selon la Cour de Cassation, une loi
d'ordre public interne n'est d'ordre public international privé que pour autant que le
législateur ait entendu consacrer, par les dispositions de celle-ci, un principe qu'il
considère comme essentiel à l'ordre public moral, politique ou économique établi^^?.
Cependant, il ne suffit pas qu'une loi soitd'ordre public pourque toutes ses règles
soient d'ordre public, même en droit pénal Parailleurs, l'ordre public peut résulter
de principes généraux du droit, trouver sa source dans une coumme et incorporer
l'ordre public international, expression des principes fondamentaux communs à toute
l'humanité, ou du moins à un nombre suffisant d'Etats^^i.
Quelle que soit dès lors la manière d'établir formellement cequi est d'ordre public,
c'est en fait toujours le contenu concret d'une règle qui engendre cette qualification par
le juge. L'ordre public est une notion fonctionnelle indéfinissable*^2 qui intervient sous
forme d'exception indéterminée. «C'est d'ailleurs la raison d'être depareille réserve:
elle constitue lepouvoirjudiciaire gardien d'uneforme supérieurede légalitéqu'onne
saurait inscrire dans les textes, elleconfie auxjuges la mission d'exprimer, à proposde
situations particulières que le législateur est impuissant à prévoir, la conscience
juridique de la société» '^^ '^ (comp. art.6 C.Civ.).
2. Les bonnes moeurs
La notion de bonnes mœurs a rarement étéappliquée en droit des brevets. Elle a été
invoquée dans le passé dans certains pays européens pourrefuser ou annuler un brevet
portant sur un contraceptif3"^. On a également utilisé ce concept pour refuser de
breveter des innovationsvisant à tromper le public ou à abuser de sa crédulité*^^.
Comme en droit civiP^ô^ l'appréciation des bonnes mœurs en droit des brevets est
fondée sur uneconception objective de la «communis opinio» quantau comportement
social correct*", de respect de règles généralement admises d'honnêteté et de
128 Voy. par exemple H. BATTIFOL, P. LAGARDE, Droit international privé. T.I (7ième éd.) (L.G.D.J.,
Paris 1981), n° 365.; R. VANDER ELST, Droit international privé belge et droit conventionnel
international. T.I: Conflits de lois (Bruylant, Bruxelles 1983), p.331, 335.
Cass.b. 4 mai 1950, Pas. 1950, I, 624.
DE PAGE, op.cit., p.118; BODSON, op.cit., p.217 et sv.: on ne peut en principe accepter d'être la
victime d'une infraction, mais la loi peut prévoir des exceptions expresses.
Cf. F. RJGAUX, Droit international privé. TJ: Théorie générale (Larcier, Bruxelles 1977), n° 469, 476.
Même sous forme de définition négative, comme le propose VAN EMPEL, op.cit., n° 68, p.l27.
133 RIGAUX, op.cit., n" Ail.
134 Par exemple Trib. civ. Seine 29 novembre 1913, Ann. 1915-1919, n, p.16. Au Royaume-Uni, il a été
fait usage à cet effet de la prérogative de la Couronne (art.l02(l)): Riddlesbarger's Application, 53
R.P.C. 57 (1936). En Belgique, les demandes de brevet concernant des contraceptifs furent longtemps
refusées par l'administration pour le motif que la publication du brevet représentait une forme de
publicité, laquelle était légalement prohibée pour ce type de produits: GRUSZOW, REMICHE, op.cit.,
p.2I0, note (80). En Allemagne, les contraceptifs ont été considérés comme des remèdes et exclus de la
brevetabilité sur cette base: TETZNER, op.cit., p.259.
Par exemple en Suisse: ATF 71 I 134: appareil protégeant contre des rayonnements terrestres. Cf.
TETZNER, op.cit., p.258. Sur la situation aux USA voy. R.P. MERGES, Intellectual property in higher
life forms: the patent system and controversial technologies, 47 Maryl.L.Rev. 1051 (1062 et sv ^
(1988).
Cf. DE PAGE, op.cit., p.121-22: la notion légale de bonnes mœurs consacre les grands principes de
loyauté, de correction, dedésintéressement et dedignité humaine que l'on rencontre chez tous les peuples
civilisés; BEKAERT, op.cit., n° 220.
137 TETZNER, op.cit., p.254.
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convenance^^®. La notion est donc plus large^^^ que les «bonnes mœurs» du Code
pénal qui se limitent aujourd'hui aux mœurs sexuelles''^. Mais elle est plus restreinte
que celle d'éthique: elle utilise des critères plus abstraits et plus généraux et retient
uniquement les postulats éthiques conformes au système juridique, à ses valeurs
fondamentales'''^
Le concept de bonnes mœurs remplit donc un rôle similaire à celui d'ordre public,
mais son contenu est encore plus fuyant et variable, moins concrétisé dans des normes
juridiques positives. Sa portée, reflétant le commun dénominateur culturel spontané
d'une communauté nationale, se rétrécit au profit de l'étenduede l'ordre public, dont
relève toute loi qui parait indispensable pour maintenir une société dans la conformité
des principes fondamentaux selon lesquels elle a été conçue''*^. Les deux notions se
complètent donc et se chevauchent même partiellement, ce qui explique sans doute
pourquoi elles sont généralement employées conjointement '^^ ^.
3. La contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en droit des brevets
Selon l'OEB, le butde la clause générale de l'art.SSa] est d'exclure de la protection
les inventions susceptibles de provoquer la licence, de troubler l'ordre public ou
d'inciterà des comportements criminels, à la propagande en faveurde la discrimination
raciale ou religieuse, ou des obscénités manifestes. Cette clause n'est susceptible d'être
invoquée que dans des cas rares et extrêmes, quand l'invention apparaîtrait au public
comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter*'^.
Ainsi, les inventions dont certaines applications seulement sont contraires à l'ordre
public, peuvent être protégées'''^ . Leur fabrication doit pouvoir être réservée par brevet
même si le breveté ne peut écouler licitement le produit que sur certains marchés
d'exportation, dans lesquels leur emploi n'est pas interditi'^ ^. La contrariété à l'ordre
public ne serait par ailleurs pas donnée s'il y a seulement un abus potentiel, une
possibilité d'utilisation illicite, parexemple en ce qui concerne les armes, poisons ou
moyens abortifsou lorsque des autorisations exceptionnelles sont prévues '^^ ®.
Les règles énoncées ci-avantcorrespondent dans leur principe essentiellement aux
solutions admises dans les différentes législations nationales avant le mouvement
MATHELY, op.cit.(1974), p.l64.
Voy. par exemple BEKAERT, op.cit., n° 221: les lois intéressant les bonnes mœurs ont trait à la
protection de l'intégrité physique ou morale et la liberté de la personne humaine, la liberté de mariage,
aux interdictions de certaines formes de vie sexuelle, à l'enrichissement injuste, à la responsabilité civile
et pénale, au désintéressement ainsi qu'aux devoirs envers la nation, la patrie.
Voy. N. LAHAYE, L'outrage aux maurs (Bruylant, Bruxelles 1980), spéc. n° 139; R. LALLEMAND,
Considérations sur les bonnes mœurs, J.T. 1971, p.431 et sv.; MOUSSERON, op.cit., n° 415, p.431,
note (675bis).
141 tETZNER, op.cit., p.255.
Cf. GEGOUT, op.cit., n° 60; BEKAERT,op.cir., n° 215.
En droit allemand, lanotion de «bonnes mœurs» inclut en large partie celle d'«ordre public»: voy. par
exemple PALANDT, BUrgerliches Gesetzbuch (bearb. v. H. HEINRICHS e.a.) (43. Aufl.) (Beck, Munchen
1984), § 138, n° Ib]; G. KEGEL, Internationales Privatrecht (5. Aufl.) (Beck, Munchen 1985), p.302 et
sv. (à propos de rart.30 EGBGB)
Directives OEB, C.H.T.l et C.IV.3.1.
Voy. en Allemagne BPatG 15 janvier 1970, BPatGE 11, p.l (5).
Directives OEB, C.IV.3.2-3; MOUSSERON, op.cit., n° 415, p.432; PANEL, op.cit., n° 106, p.62.
BPatG 8 novembre 1962, BPatGE 2, p.l61 (163); BPatG 24 octobre 1966, Mitt. 1967, p.l4 .
l'" VAN EMPEL. op.cit., n° 129, p.69. BGH 28 novembre 1972, GRUR 1973, p.585.
BPatG 8 novembre 1962. BPatGE 2, p.l61(163).
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unificateur européeni"?. Mais l'accent semble s'être déplacé de l'appréciation des
conséquences de la mise en œuvre d'une invention vers celle des effets de sa
divulgation.
La préoccupation essentielle du législateur en la matière serait en effet d'empêcher la
publication, à travers d'une demande de brevet, d'éléments contraires à l'ordre public
et aux bonnes mœurs. Il ne prend pas parti sur la brevetabilité de ces éléments. S'il
refuse non seulement de délivrer un brevet contenant de tels éléments mais encore
d'accorder poureuxune réservation, c'estparce qu ivant jugé devoir leséliminer de la
description, il ne peut plus accepter de revendications à leur sujet, puisqu'elles ne
seraientplus fondées sur la description
Même ainsi réû-écie, la tâche de l'OEB et des instances en nullité de créer, face à
l'évolution rapide des mœurs, une jurisprudence qui soit européenne et qui
corresponde aux nouvelles tolérances, variables d'un pays à l'auti-e, sera difficilei^i. n
lui estpratiquement impossible deconnaître àchaque moment lecontenu concret deces
clauses générales, et dès lors qu'il n'existe pas de contrariété dans tous les Etats
contractants, il n'est pas sûrqu'il soit en droit de simplement refuser la délivrance du
brevet; il pourrait tout au plus limiter la demande (avec l'accord du demandeur) aux
Etats non problématiques^^^ Même si le brevet était délivré, un juge national serait
mieux placé pour le cas échéant annuler le brevet en ce qui concerne cet Etat
§ 2. Législations protectrices d'animaux
A." Généralités
L'animal occupe une place particulière dans notre droit: quoiqu'il constitue une
chose qui est susceptible d'être appropriée, il est «le meuble le plus proche de
l'homme»^ '^^ et àce titre soumis àcenaines règles particulières dont ne bénéficient pas
les autres êti-es vivants non-humains >54. Tous les Etats examinés disposent notamment
de législations protectrices d'animaux. Afin d'étudier leur impact sur l'obtention de
brevets en matière animale, on exposera brièvement leurs dispositions essentielles, en
prenantcomme exemple-type la législation belgerécemment réformée.
Aux termes de l'art. 1er de laloi du 14 août 1986 relative à laprotection et au bien-
être des animaux'55^ livrer sciemment à des actes non visés par la loi,
qui ontpour butdefaire périr inutilement unanimal ou de lui causer inutilement une
mutilation, une lésion ou des souffrances», sous peine de sanctions pénales (art.34 et
sv.).
Voy.: Die vom PatentschuU ausgeschlossenen Erfmdungen in rechtsvergleichender Sicht, GRUR Ausl.
1963, p.105 et sv. (Allemagne: H. TETZNER, France: A. CASALONGA, Italie: M. LUZZATI, Belgique-
DCT^o Luxembourg: A. DE MUYSER, Autriche: A. SONN, Suisse. M.PEDRAZZINI, R.E. BLUM, Royaume-Uni: M. HESKETH-PRICHARD, Suède: G. FUCHS, K. SANDART).
'50 PANEL, opxit., n" 108, p.63. Cf. MOUSSERON, op.cit., n° 415, p.432.
PANEL, op.cit., n° 106, p.62.
'52 BERNHARDT, KRASSER, op.cU., p.l36.
'53 J. CARBONNIER, Droit civil. Les biens (3ième éd.) (P.U.F., Paris 1978), p.285.
Cf. R. NERSON, La condition de l'animal au regard du droit, D. 1963, chr., p.l et sv. Certains voudraient
meme elever les animaux au rang de sujets de droit: C. DAIGUEPERSE, L'animal, sujet de droit réalité de
demam. Gaz. Pal. 1981, doctr., p.l60 et sv.
'55 M.B. du 3 décembre 1986, err. 3janvier 1987.
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«Toute personne qui détientun animal, qui enprend soin ou doit enprendre soin,
doitprendre lesmesures nécessaires afin deprocurerà l'animal une alimentation, des
soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et
éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement ou de
domestication». Elle ne peut «entraver sa liberté demouvement aupoint de l'exposer à
des douleurs, des souffrances oudes lésions corporelles» (art.4, § 1et 2, al.ler)i56.
«Un vertébré ne peut être mis à mort^ '^^ que par une personne ayant les
connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse»
(art.l5, al.1er). «L'abattage^^^ ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de
l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse»
(art. 16, § 1er).
Les expériences sur animaux sont admises à condition de constituer une
«intervention ou observation sur un animal vivant et ayant pour but de vérifier une
hypothèse scientifique, de recueillir des informations, de tester ou de récolter certains
produits, de conserver des souches demicro-organismes oudessouches tumorales, de
constater les réactions d'un animal, d'effectuer une démonstration pour l'enseignement
ou d'assurer laformation depersonnes» (art.20, § 1eret art.3.15).
Ces expériences doivent être limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent être
effectuées que si les objectifs poursuivis ne peuvent pas être atteints par d'autres
méthodes. Si elles provoquent des douleurs, des souffrances ou des lésions, elles ne
peuvent être pratiquées que si elles sont indispensables aubut poursuivi; elles doivent
être pratiquées sous anesthésie, sauf si une motivation scientifique exclut l'anesthésie
ou si celle-ci provoque des douleurs etc. plus importantes que l'expérience elle-même
(art.24).
Aucune autre intervention douloureuse, ne constituant pas une expérience, surun
vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie, sauf lorsqu'on procède sans anesthésie
à des opérations semblables surdes êtres humains (art. 18). «L'amputation totale ou
partielle de parties du corps d'un animal est interdite, sauf lorsque, dans un cas
particulier, elle s'avère nécessaire sur indication vétérinaire» (art. 19 al. 1er).
B." Les effets sur la brevetabilité
L'impact des dispositions précitées peut se situer à un double niveau: d'une part, un
des actes interdits peut constituer l'objet de l'invention même (voy. par exemple
1utilisation d'animaux à des fins de production industrielle dans des conditions
interdites); d'autre part, la mise en œuvre de l'invention peut requérir comme acte
préparatoire un des actes interdits, soit une seule fois, soit de manière répétée (par
exemple des expériences, ou des prélèvements d'organes ou de cellules). Dans quelle
mesure rart.53a] CBE peut-il intervenir pour empêcher l'octroi d'un brevet dans une
des hypothèses susvisées ?
Dans les deux cas, la restriction finale de cette disposition ne permet pas de rejeter
une demande uniquement sur la base de la législation précitée s'il n'y a pas en même
temps une contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'ordre public pourrait
Voy. encore la Convention européenne du 16 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages,
faite à Strasbourg et approuvée par la loi du 11 juillet 1979, M.B. du 5 octobre.
Lamise à mort est tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vied'un animal: arL3.13.
Labattage est la mise à mort d'un animal domestique agricole (c'est-à-dire d'un animal qui est détenu
habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de lait, de viande, de laine, de
fourrure, dceufs, deplumes, depeaux oude miel: art,2, § 1.1) envue dela consommation: art3.14.
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être invoqué en raison des sanctions pénales prévues (comp. art.538 et sv. C.Pén.)
mais il n'est pas sûr que les valeurs ainsi défendues font effectivement partie des
fondements de l'ordre juridiqueLes bonnes mœurs pourraient être en jeu à cause
de considérations éthiques sous-jacentes, mais les controverses àce sujet (voy. supra)
montrent qu'il nes'agit pas devaleurs unanimement panagées.
En supposant qu'une telle contrariété existe, la première hypothèse envisagée peut
donner lieu au rejet d'une demande de breveti^o. Mais qu'en est-il du deuxième aspect
mentionné ?i6i D'anciens auteurs ont défendu la prise en compte de la phase
préparatoire de la réalisation de l'invention (par exemple des essais) parce que la
limitation à la phase d'exploitation constituerait une limitation arbitraire de l'effet d'un
principe juridique fondamental. Mais il faut alors encore décider quel degré d'intensité
les éléments négatifs doivent présenter pour pouvoir s'opposer à la délivrance debrevetsi62. L'argumentation contraire pourrait être basée sur le fait que les exceptions
doivent être interprétées de manière restrictive et que le cas envisagé n'est pas visé. Il
n'empêche que les actes préparatoires, qui forment une partie intégrante de l'invention
en ce qu'ils doivent nécessairement être effectués (et divulgués) pour obtenir lerésultat
revendiqué, «contaminent» l'objet revendiqué lui-même et qu'ils doivent par
conséquent trouver un sort commun.
La Division d'examen de l'OEB a discuté, lors de l'examen d'une demande de
brevet portant sur des animaux oncogènes, des questions ayant trait au fait qu'il serait
souhaitable de ne pas effectuer des tests de cancer sur des animaux, et que l'invention
en question ne visait pas à améliorer un caractère spécifique, mais à provoquer des
tumeurs chez l'animal faisant l'objet de l'expérimentation. Les actes en question
nétaient cependant apparemment pas illégaux, et la Division d'examen aconclu que,
compte tenu des effets bénéfiques de l'invention pour l'humanité, l'art.53a] n'était pas
applicable^®^.
^I^s législations protectrices d'animaux peuvent aussi avoir un impact indirect sur la
délivrance de brevets par la difficulté ou l'impossibilité d'effectuer des tests ou
expériences démontrant notamment l'activité inventive ou éventuellement une
possibilité d'application industrielle. L'OEB a décidé à ce sujet que l'interdiction
éventuelle d'expériences surles animaux dans l'un des Etats contractants de la CEE ne
constitue pas un motif suffisant pour refuser de soumettre les résultats d'essais
établissant des comparaisons avec l'état de la technique, dès lors qu'il n'existe aucun
autre moyen de démontrer l'activité inventive'^.
Il pourrait en être ainsi si, par exemple, une norme constitutionnelle (ou équivalente) élevait la
protection des animaux au rang de valeur sociale fondamentale.
En ce sens aussi HESSE,_ loc.cit.(1969). p.645. Selon MOUFANG, loc.cit., p.844, la délivrance d'un
brevet devrait seulement être refusée si le but de l'invention, ou toutes les utilisations possibles, seraient
unmorales ou contraires aux lois et règlements.
Les lois protectrices ne parlent pas de cellules, mais d'animaux entiers, mais quand les premières
constituent l'objet de l'invention, cette hypothèse peut s'appliquer.
BLUM, PEDRAZZINI, op.cit., p.151-52.
Division d'examen, 14 juillet 1989, J.O. de l'OEB 1989, p.451 et sv.(n° 10) - Souris oncogène/
iQon décision est en instance d'appel). Selon R. MOUFANG, note sous la décision, GRUR Int.1990, p.56 et sv.(60), l'art.53a] s'appliquerait si l'objet du brevet visait à créer des animaux malades ou
souffrants.
Décision de la chambre de recours technique 3.3.2 du 17 juillet 1986 (T 164/83), J.O. de l'OEB 1987
p. 149 - Antihistamines/EISAI.
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§ 3. Réglementations en matière deproduction et de commercialisation
A." Généralités
^Le législateur belge permet au Roi de soumettre àdes conditions restrictives, ou
d'interdire, le commerce d'animaux ou de produits d'animaux, soit dans l'intérêt du
bien-être des animaux (par exemple art. 10 dela loi du 14 août 1986), soit dans l'intérêt
de la santé publique au sens large (par exemple art.319-21 C.Pén., art1er la loi du 30
novembre 1882 relative à la police sanitaire des animaux domestiques utiles à
l'agriculture»65, art.8, 9, 13, 15 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des
aniniauxi66^ art.3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et lapêche maritimei^^).
^ D'autres interdictions légales ont trait aux produits utilisés dans la production ou
1élevage d'animaux (les conditions d'élevage sont couvertes par les législations
protectrices danimaux), comme par exemple les hormones (voy. par exemple la loi du
15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal ou à effet
antihormonal chez les animauxi^s) ou d'autres substances destinées à l'alimentation
des animaux (voy. parexemple l'A.R. du 10 septembre 1987 relatif aucommerce et à
l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animauxi69).
B.- Les implications pour la brevetabilité
Des réglementations similaires existent en ce qui concerne le domaine végétal. Ace
propos, il faut noter que la CPOV (et généralement les lois nationales à sa suite)
dispose expressément que le droit reconnu à l'obtenteur est indépendant des mesures
adoptées dans chaque .Etat en vue d'y réglementer la production, le contrôle et la
commercialisation des semences et plants, et que ces dernières mesures éviteront,
autant que possible, de faire obstacle à l'application des dispositions de la CPOV(art.14). En outre, le libre exercice du droit exclusif accordé àl'obtenteur ne peut êd-e
limité que pour desraisons d'intérêt public (art.9).
En Belgique, l'administration a refusé pendant très longtemps les inventions
relatives à1art de guérir, et notamment les remèdes (y compris pour les animaux) sur
la base de leur caractère illicite, en raison de la fausse croyance que leur commerce était
interditi^o. Ce type de raisonnement n'est plus permis sous rart.53a] (comp. art.52(4))
(voy. supra).
De manière générale, ces réglementations ne constituent pas des obstacles à la
brevetobilité. Elles pourraient éventuellement entrer en jeu lorsqu'une invention mettrait
en même temps en danger la santé publique (voy. le § 4), ou en casd'interdiction de
commercialisation d'espèces animales menacées d'extinction si la délivrance d'un
brevet implique une telle commercialisation et contribuerait àaggraver la situation.
M.B. du 13 janvier 1883.
M.B. du 17 avril 1987. err. 23 juin 1987.
M.B. du 25 avril 1975.
M.B. du 4 septembre 1985. Directive 85/649/CEE du Conseil du 31 décembre 1985. J.O.C.E. L382 du 31
décembre 1985. p.228 et sv.. annulée par la CJCE (aff. 68/86 du 23 février 1988) pour des raisons de
procédure, readoptée le 7 mars 1988 (88/146/CEE). J.O.C.E. L70 du 16 mars 1988. p.l6 et sv.
janvier 1988. Voy. également l'A.M. du 11 septembre 1987 sur le même sujet, ibidem.
exemple VANDER HAEGHEN, op.cit., n® 136 et sv., 152, 712-13; BRAUN, STRUYE, op.cit.,
71 103, p.^o.
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§ 4. Protection de la santé publique et de l'environnement
Dreste à examiner dans quelle mesure des dangers réelsou potentiels pour la santé
publique et l'environnement peuvent entraîner la contrariété d'une invention à l'ordre
public. Hs'agit en vérité de cas d'application des hypothèses examinées ci-avant, qui
ontcependant acquis une dimension nouvelle par ledéveloppement des techniques de
génie génétique. Cette problématique a donné lieu à de nombreuses discussions de lege
ferenda qui seront examinées ultérieurement (voy. le chapitre III de la quatrième
partie). On nevérifiera ici que si cesaspects particuliers jouent un rôle particulier dans
l'application de l'art.SSa] CBE.
L'art.32.ii de la loi japonaise prévoit expressément la non-délivrance de brevets
portant sur des inventions susceptibles de nuire à la santé publique. L'Office des
brevets a établi en août 1980 des directives contenant une classification des inventions
dans ledomaine du génie génétique envertu desquelles la recombinaison génétique
d'animaux supérieurs, par exemple, n'est pas permise et de telles inventions ne sont
pas brevetables. Par ailleurs, depuis l'admission de la brevetabilité des micro
organismes en tant que tels en 1979, seules les inventions conformes aux directives de
sécurité établies par le Conseil des Sciences et Technologies et le Ministère de
l'éducation étaient considérées brevetables en application de rart.32.ii. Depuis lors,
l'attitude semble cependant être devenue moins stricte'''^.
Aux Etats-Unis, la Cour d'appel des brevets a décidé (à propos de substances
pharmaceutiques) que les considérations de sécurité ne pouvaient pas justifier lerefus
d'un brevetpuisque cettequestion n'est pas du ressort de l'Office des brevets, mais de
la Food and Drug Administrationi'^ ^ l'arrêt Chakrabarty, la Cour Suprême a
refusé deprendre encompte des dangers potentiels du génie génétique pour déterminer
le champ de brevetabilité de l'art. 101, d'une part parce que l'absence de protection
n'empêche pas l'esprit scientifique d'explorer l'inconnu, et d'autre part parce qu'il
n'appartient pas au pouvoir judiciaire, mais au pouvoir législatif d'équilibrer les
intérêtscontradictoires en présence
En Europe, il n'existe pas de fondement légal spécifique pour réserver à ces
inventions un sort particulier, d'autant plus que les normes de sécurité en matière de
génie génétique ne sont souvent édictées que sous forme de directives non
contraignantes. Il faudra donc vérifier dans chaque cas une contrariété éventuelle à
l'ordre public'^ ^. La Division d'examen de l'OEB a décidé à ce propos que, compte
tenu aussi des effets bénéfiques potentiels pour l'humanité, le droit des brevets n'est
pas le bon outil juridique pour régler les risques associés à l'obtention d'animaux
transgéniques (par exemple les descendants d'une souris oncogène pourraient
s'échapper dans la nature et répandre, en s'accouplant, les gènes malins étrangers; ou
les problèmes associés au bouleversement fondamental de l'évolution), et elle s'est
Japan Patents and Trademarks 1980, n° 27, p.l et sv.
™ Voy. supra et BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit.. p.163-64.
Inre Watson, 186 US.P.Q. 11 (CCPA 1975).
Diamond v. Chakrabarty, 206 U.S.P.Q. 193 (200-201) (S.C. 1980). Voy. encore sur cet aspect la
quatrième partie.
En ce sens aussi MOUFANG, op.cit., p.239-41.
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abstenue d'utiliser rart.53a] pour rejeter une demande de brevet portant sur des
animaux transgéniques'"^®.
§ 5. Remarques finales
Il est peu probable que l'art.53a] CBE soit appliqué dans la phase de délivrance
d'un brevet européen. La multiplicité des sources àprendre en compte, les divergences
dans les règles juridiques et surtout les convictions sous-jacentes rendront une
application uniforme quasiment impossible. Ladisposition pourrait plus facilement être
appliquée par unjuge national dans uneprocédure en annulation, maismême danscette
hypothèse, celui-cine s'en servira quedans des cas extrêmes.
L'art.53a] doit rester une norme qui n'est appliquée que dans des circonstances
graves lorsque d'autres normes plus spécifiques font défaut. Il n'est pas souhaitable
qu'il soit utilisé de manière générale pour empêcher la brevetabilité de certaines
innovations relatives aux animaux ou cellules animales. Les divergences d'opinion
quant aux aspects d'ordre éthique sous-jacents»'''' appellent une prise deposition claire
du législateur plutôt que de laisser aux magistrats le devoir de prendre des décisions
d'une portée générale basée sur des notions vagues telles que l'ordre public et les
bonnes mœurs.
Division d'examen, 14 juillet 1989, J.O. de VOEB 1989, p.451 et sv.Cn" 10) - Souris oncogène/
HARVARD (la décision est en instance d'appel).







Même après avoir constaté qu'une innovation biologique constitue bien une
invention ou une obtention végétale susceptible d'être protégée, un titre de protection
ne sera délivré que lorsque celle-ci remplit en outre certaines conditions defond etde
forme. Et lorsqu'un brevet ou undroit d'obtention végétale est effectivement accordé
par l'autorité compétente, la détermination de l'étendue de protection qu'il confère sera
laquestion centrale intéressant tant son titulaire que les tiers.
La présente partie sera subdivisée en fonction de ces notions juridiques dont on
examinera 1application aux différentes catégories d'innovations biologiques identifiées
à la p^ie précédente. Etant donné que les situations concrètes sont d'une infinie
variété et spécificité, on abordera cependant uniquement les problèmes typiques
permettant de faire ressortir les éléments essentiels.
La réunion de ces différents aspects dans une même partie se justifie par la
similitude et la connexité des problèmes de nature essentiellement technique auxquels
ils donnent naissance.
On prendra comme point de départ le droit positif en vigueur dans les Etats
européens, tout en tenant compte des solutions aux Etats-Unis, au Canada et au Japon,
dont les règles essentielles ne sont d'ailleurs guère différentes dans la matière qui nous
intéresse. Cornme dans ladeuxième partie, l'exposé sera basé sur ledroit des brevets.
Il sera complété par une analyse comparative des législations spéciales en matière
végétale.
L'analyse dans la présente partie sera centrée surdesquestions de détail et de nature
essentiellement technique. Elle sera complétée par une réflexion critique globale dans la
quatrièmeet la cinquièmepartie.
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Chapitre I
CONDITIONS DE FOND
L'art.52(l) CBE donne uneénumération exhaustive^ des conditions de protection:
l'invention doit être nouvelle, témoigner d'une activité inventive et être susceptible
d'application industrielle. Et selon rart.6, par.2 CPOV, l'octroi de la protection ne
peut dépendre d'autres conditions que celles mentionnées à l'art-ô,par.1er, à savoir la
nouveautéet le caractèrecaractèredistinctiP, auxquelles s'ajoutent une dénomination
variétale et les respect des formalités prévues par les législations nationales, qui ne
seront pas approfondies ici.
Le droit des brevets applique donc certaines conditions inconnues au système
UPOV, dont les deux conditions de fond peuvent être comparées au critère de
nouveauté en droit des brevets. Etant donné que les conditions de protection du Plant
Patent Act américain sont identiques (à quelques détails près: voy. infra) à celles du
UtilityPatentAct, son analyse sera intégrée danscelle du droit généraldes brevets.
Section I. La nouveauté
§ 1. Droit des brevets
A.- Généralités
Aux termes de rart.54(l) et (2) CBE, «une invention est considérée comme
nouvellesi elle n'est pas comprise dans l'état de la technique», celui-ci étant constitué
«par toux ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de
brevet européen, par une description écrite ouorale, unusage ou tout autremoyen».
La CBE adhère ainsi au principe de la nouveauté absolue. Elle prévoit quelques
exceptions à ce principe, soit en restreignantles antérioritésdestructrices de nouveauté
(par exemple en cas de divulgation suite à un abus), soit au contraire en considérant
comme faisant partie de l'état de la technique des éléments qui enprincipe devraient en
A. SCHEUCHZER, Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets (Droz, Genève 1981),
p.69, et D. BURNIER, La notion d'invention en droit européen des brevets (thèse, Lausanne 1981), p.52,
avec d'autres références.
Rappelons que les conditions d'homogénéité et de stabilité ont été identifiées comme des éléments
inhérents à la notion de «variété», condition d'application du système de protection des obtentions
végétales au même titre que la notion d'winvention» dans le système des brevets: voy. la deuxième partie,
chapitre III, section 2, § 1, C.
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être exclus (cas d'une demande de brevet déposée antérieurement, mais non encore
publiée: «whole contents approach») (art.54(3) - (4), art.55).
Ces dispositions n'excluent cependant pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre
d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal
ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, d'une substance
ou composition exposée dans l'état de la technique, àcondition que son utilisation pour
toute méthode précitée ne soit pas contenue dans l'état de la technique (art.54(5)).
C'est donc l'utilisation nouvelle (non brevetable en tant que procédé d'applicationS) qui
permet exceptionnellement d'accorder un brevet de produit de portée relative pour une
substance ou composition en soi connue'^ .
Ces règles générales sont également appliquées dans tous les pays européens
examinés^. Le critère de nouveauté appliqué aux Etats-Unis, au Canada et au Japon est
similaire, la différence essentielle résidant dans le «délai de grâce» accordé dans ces
trois pays à l'inventeur ayant divulgué son invention avant le dépôt de sademande de
brevet (Japon: 6 mois, Etats-Unis et Canada: 1 an).
La définition de la nouveauté dans la CBE est essentiellement négative, c'est-à-dire
elle équivaut à une «non-inclusion dans l'état de la technique à un moment donné». La
détermination de cet état de la technique se fait en deux étapes: il faut d'abord préciserjuridiquement les sources de l'état de la technique à prendre en compte, et ensuite
établir concrètement lecontenu decet état delatechnique formellement délimité.
Voy. la section 1, § 1, Bdes chapitres IV etVde ladeuxième partie.
Chambre de recours technique 3.3.1, 25 janvier 1983 (T 09/81), J.O. de l'OEB 1983, p.372 - Combinaison
cytostatique/ASTA; Chambre de recours technique 3.3.1, 12 janvier 1984 (T 128/84) J O de l'OEB 1984
p 164 - Dérivés de lapyrolidine/HOFFMANN-LA ROCHE; Grande Chambre de recours, 5 décembre 1984
(Gr 06/83), J.O. de VOEB 192,5, p.67 - Deuxième indication médicale/PHARMUKA. Cette dernière
décision a admis des revendications (de procédé) pour une deuxième indication médicale comme en Suisse(renseignement juridique de l'O.F.P.I. du 30 mai 1984, J.O. de VOEB 1984, p.581 et sv.), déjà admis en
^lemagne sous une formulation différente (BGH 20 septembre 1983, GRUR 1983, p.729 - Hydropyridin)
Royaume-Uni (J. Wyeth&Broth. and Schering AG's Application, J.O. de
sv.(High Court of Justice)) et en Suède (Trib. d'app. des brevets 13 juin 1986, J.O delOEB 1988 p.l98 - Hydropyridine/SE). Par contre, l'Office néerlandais a rejeté cette conception de la
nouveauté: Imdication d'une nouvelle utilisation (qui se limite à changer l'emballage) ne suffit pas pour
conferer la nouveauté à la substance; il faut pour cela indiquer de nouveaux actes, consistant soit en une
nouvelle composition, soit en une nouvelle manière d'administration de la substance; OR, afd. van beroep
30 septembre 1987, B.I.E. 1988. p.21 (= J.O. de WEB 1988. p.405). Voy. W. STIEGER, Art.54 Abs 5
A Patenttibereinkommens: eine pharmazeutische Sondemorm, GRUR Int. 1980, p.203 et sv.;A. HUNI, La Convention sur le brevet européen et la brevetabilité des applications thérapeutiques de
substances connues, Prop.Ind. 1986, p.358 et sv.; P.J. CLAEYS, J. PIRSON, Substances pharmaceutiques
et la protection de leur utilisation, Ing. Cons. 1986, p.l et sv.; J. UTERMANN, Purpose-bound process
rT^Ti - two solutions for the second médical indication, 17 IIC 41 (1986); A.CASALONGA, G. DOSSMANN, La protection par le brevet d'invention de l'application thérapeutique et du
produit pharmaceutique, J.C.P. 1987 (ed.E), I, 14898.
^ ÇORNISH, Die wesentlichen Kriterien der Patentfahigkeit europâischer Erfmdungen. Nèuheit underfindensche Tâtigkeit, IrU. 1983, p.221 et sv. Certaines différences existent dans la législation
suisse, notamment l'application du «prior daim approach» qui ne comprend dans l'état de la technique que
1objet dun brevet antérieur, c'est-à-dire ce qui aété revendiqué (art.7a), alors que la CBE y inclut tout le
contenu descriptif de dépôts antérieurs. Voy. également lanote précédente.
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B." L'état formel de la technique
La détermination et la vérification de l'état formel de la technique ont surtout
soulevé des problèmes spécifiques en ce qui concerne les organismes vivants en tant
que tels.
Lors des premières discussions quant à une protection de plantes par brevet, on
s'était déjà demandé si une obtention végétale pouvait vraiment être considérée comme
nouvelle, étant donné qu'on partait toujours d'un objet matériel existant et qu'il ne
suffisait pas de concevoir l'idée d'une amélioration, mais qu'il fallait la réaliser
matériellement (parfois après une durée considérable de travail d'obtention),
généralement en grand nombre et sous ciel ouvert, avant de pouvoir en demander la
protection^.
Ce problème se pose de manière plus accentuée encore en l'absence de travail
d'obtention ou de manipulation, lorsque par exemple une plante est trouvée dans la
nature, quand un micro-organisme est isolé d'un échantillon de terre, ou quand une
substance est extraite d'une cellule: de manière générale, dans quelle mesure des
produits sont-ils encore nouveaux s'ils ont existé auparavant dans la nature, ou si une
copie identique existe toujours dans la nature ? La nature fait-elle partie de l'état de la
technique ?
Dans le cadre du Plant Patent Act américain (qui applique les mêmes conditions que
le Utility Patent Act: art.161 al.2), la chambre de recours de l'Office des brevets a
décidé qu'une plante n'était nouvelle que si elle n'avait littéralement pas existé
auparavant, et non si elle était seulement nouvellement découverte^. Dans la suite, la
nouveauté a cependantété reconnue à un arbre (oranger) reproduit de manièreasexuée
à partir d'un ancêtre qui avait existé pendant 25 ans dans un bosquet avant qu'il ne soit
découvert et sescaractéristiques appréciées^. La Cour d'appel a ajouté ultérieurement
qu'un catalogue qui montre et décrit une plante revendiquée ne peut être considéré
comme une antériorité parce qu'il ne permet à personne d'exécuter l'invention^
(«enablement»: voy. le chapitre II), et que pour pouvoirdire qu'une plante a «existé»
dans lanature, elle doit avoir été capable de se reproduire elle-même; le fait que lesport
(mutant spontané) d'une fleur est déjà apparu dans le passé n'en empêche pas la
brevetabilité pour absence de nouveauté puisque chaque sport est un phénomène
unique en l'absence d'intervention humaine'°.
En droit généraldes brevets, les questions précitées ont surtout été examinées en ce
qui concerne les micro-organismes et les substances subcellulaires, et les réponses sont
en général lesmêmes que celles données auproblème desproduits de la nature.
Voy. par exemple J. VAN HARREVELD, Bescherming van den kweekerseigendom (J.H. De Bussy,
Amsterdam 1934), p.73, et encore NATIONALE RAAD VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK,
Studierapport 14d: Kwekersrecht en octrooirecht in relatie tôt genetische manipulatie bij planten ('s
Gravenhage 1984), p.8.
Exparte Poster, 90 U3.P.Q. 16 (POBA 1951).
« Nicholson V. Bailey, 125 U.S.P.Q. 157 (S.D.Fla. i960): cf. ex parte Moore, 115 U.S.P.Q. 145 (POBA
1957) (pêcher qui avait existé pendant dix ans sans que savaleur soit recormue).
' Li re LeGrice, 133 U.S.P.Q. 365 (CCPA 1962).
Yoder Bros. Inc. v. Califomia-Florida Plant Corp., 193 U.S.P.Q. 264 (291) (5th. Cire. 1977).
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Ainsi, on considère en général que la simple existence dans la nature d'un
organisme ou d'une substance n'en détruit pas la nouveauté^i: pour ne plus être
considéré comme nouveau, il faut qu'il soit connu, c'est-à-dire non seulement décrit,
mais aussi librement accessible au public'^. Comme cette accessibilité suppose
normalement que l'organisme ne se trouve plus dans le milieu naturel, mais en ait été
isolé^3^ les auteurs attirent l'attention sur le fait que le micro-organisme cultivé in vitro
ne correspond plus à son ancêtre vivant dans un milieu naturel complexe à cause de
l'influence de l'environnement sur le phénotype, même sans modification du
génotypeLe micro-organisme «naturel» ne serait d'ailleurs pas directement
reconnaissable et utilisable techniquement^^. Dès lors, des cultures purifiées de micro-
organismes sont généralement considérées comme nouvellesde même que les
substances naturelles purifiées et de qualité supérieurei"', ou fabriquées
synthétiquement. Il a en outre été jugé en Allemagne que même si l'objet d'une
invention était contenu dans un produit naturel utilisé antérieurement, il n'ya pasusage
antérieur si les recherches nécessaires en vue de la réalisation de l'invention ne l'ont
fait apparaître clairement qu'après des réflexions nécessitant des efforts intellectuels
compliqués'®.
Des micro-organismes modifiés génétiquement, et les substances qu'ilsproduisent,
ne devraient dès lors pas être considérés comme des produits de la nature, mais être
soumis aux règles ordinaires en matière de nouveauté.
Des raisonnements similaires sont tenus à propos du matériel génétique. Les
plasmides, gènes et autres séquences d'ADN simplement isolées de leurs source
Cf. CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.9: si l'objet d'une invention formait à l'origine un élément
non isolé d'une matière préexistante, il ne sera pas considéré comme manquant de nouveauté au seul motif
qu'il faisait partie d'une matière naturelle.
U.D.E. BLUM, Der Patentschutz fiir mikrobiologische Eneugnisse nach demschweizerischen Patentrecht
und dem Europàischen PatentUbereinkommen (Verlag Ostschweiz, St.Gallen 1979), p.70; V. SCHMIED-
KOWARZIEK, Das europâische Patentrecht und Chemie-Erfmdungen, GRUR Int. 1978, p.305 et sv,(306);
F. SAVIGNON, Caractère de la protection par le brevet d'invention et son application aux êtres vivants.
Les brevets industriels et les certificats d'obtention végétale - leurs domaines d'application et les
possibilités de démarcation (Compte rendu du symposium tenu à l'occasion de la dix-huitième session du
Conseil de l'UPOV, Genève 17 octobre 1984) (Genève 1985), p.l9 et sv.(22), qui tire argument du fait que
le texte dit «rendu accessible», ce qui implique une intervention humaine nécessaire à l'entrée dans l'état
de la technique.
Voy. cependant en Allemagne: BPatG 28 juillet 1977, GRUR 1978, p.238 (239) - Naturstoffe
(Antamanid): le tribunal admet que l'existence en soine constitue pas une antériorité, s'il n'y pas en même
temps connaissance de cette existence. Il assimile donc connaissance et accessibilité sans requérir une
accessibilité matérielle; en ce sens aussi les directives de l'OEB, C.IV.2.1, qui précisent cependant
ultérieurement (C.IV.7.3) qu'un composé chimique dont le nom ou la formule a été mentionné dans un
document n'est considéré comme connu que si les informations contenues dans le document permettent de
le préparer et de le séparer ou, dans le cas d'un produit naturel, seulement de le séparer.
Ce qui est en principe nécessaire pour l'identifier et l'utiliser dans des conditions optimales, même si
1organisme nest pas manipulé génétiquement, ou si des substances (par exemple enzymes, plasmides) ne
lui sont pas extraites.
BLUM, op.cit., p.69; G. BÛHLING, Der patentrechtiiche Neuheitsbegriff im Wandel der jiingeren
Rechtsprechung, GRUR 1984, p.246 et sv.(252).
J. STRAUS, La protection par le moyen de la propriété industrielle des inventions biotechnologiques
(OMPI, doc. BIG/281, Genève 1985), n° 81.
En Allemagne: BPatG 5 avril 1978, GRUR 1978, p.586 - Lactobacillus bavaricus; aux Etats-Unis: In re
Bergy, Coats and Malik, 201 U.S.P.Q. 353 (CCPA 1979); Merck & Co. Inc. v. Olin Mathiesen Chem.
Corp., 116 U.S.P.Q. 484 (4th Cire. 1958); Merck & Co. Inc. v. Chase Chemical Co., 155 U.S.P.Q. 139
(D.N.J. 1967).
" BOHLING, loc.cit., p.255.
BPatG 24 juillet 1978, GRUR 1978, p.702 (704) - Menthonthiole. Comp. A. Ht)NI, Patentschutz fQr
Naturstoffe, GRUR 1970, p.9 et sv.(ll et sv.).
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originale restent des produits présents tels quels dans la nature, Mais différentes
raisons ont été avancées pour quand-même les considérer comme brevetables: soit le
simple fait de les avoir mis à la disposition du public à la suite d'une manipulation
technique^o, ou par une voie reproductible d'obtention^i; soit le fait que l'ADN a été
obtenupar voie de synthèse chimique22; soit le fait qu'une séquence d'ADN fait à l'état
naturel partie d'un ensemble plus large et que son environnement nouveau détruit son
caractère naturel, en raison du fait que c'est moins la séquence en elle-même que sa
relation avec l'organisme-hôte qui est intéressante^^; soit encore le fait de rendre
disponible des molécules d'ADN dans une forme substantiellement pure, d'autant plus
si on peut en indiquer des propriétés imprévisibles sur la base des propriétés de
l'organisme-source24. Dès lors qu'il s'agit de séquences d'ADN recombinées suite à
une intervention humaine, on considère généralement qu'il ne s'agit plus d'un produit
de lanature, mais d'un produit de l'homme auquel les règles ordinaires s'appliquent^^.
Une séquence d'ADN codant pour un polypeptide connu peut-elle encore être
considérée comme nouvelle sionpeut déduire dece polypeptide une séquence debases
générique couvrant dans ses possibilités celle qui est prétendument nouvelle ?2'5 En
d'autres termes: dès qu'une séquence d'acides aminés estconnue, toutes les séquences
d'ADN qui codent pour elle peuvent être connues: font-elles dès lors automatiquement
partie de l'état de la technique Quelle est dans ce cas l'influence de l'environnement
cellulaire: le gène devient-il nouveau s'il est placé dans un autre organisme ?28 Ces
mêmes problèmes de correspondance se posent dans le domaine des anticorps
monoclonaux: si l'antigène est connu, les anticorps produits peuvent-ils encore être
nouveaux ?29 Les solutions à ces problèmes dépendront des cas concrets à examiner,
mais il semble que les réponses généralement positives que l'on trouve en doctrine sont
trop optimistes et dues au fait qu'en cas d'appréciation négative, de nombreuses
inventions ne pourraient être brevetées.
En sens contraire: WHALE, loc.cit., p.l05.
A. HONI, y. BUSS, La protection par brevets dans le domaine du génie génétique, Prop.Ind. 1982, p.396
et sv.(399).
R. MOUFANG, Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (Heymanns, Kôln 1988), p.258.
F. BAUMBACH, Patentierung gentechnischer Ergebnisse, neuerer B 1980, p. 135 et sv.(137) (un gène
simplement isolé reste pour lui cependant un produit naturel); A.R. WHALE, Patents and genetic
engineering, Intell.PropL.aw Rev. 1982, p.93 et sv.(105) (solution admise même si ultérieurement on
devait isoler un gène identique à partir d'une séquence naturelle, mais pas si laséquence est déjà disponible
par extraction).
23 B. ROWLAND, Are the firuits of genetic engineering patentable ?, Banbury Report 10: Patenting of life
forms (Cold Spring Harbor Laboratory 1982), p.l41 et sv.(142); A.R. WHALE, Patents and genetic
engineering. Intell.PropLaw Rev. 1982, p.93 et sv.(104).
2^ St. A. BENT, Patent protection for DNA molecules, 64 J.P.O.S. 60 (74-75) (1982).
25 WHALE, loc.cit.; ROWLAND, loc.cit.-, BENT, loc.cU. Voy. le chapitre n, section 2, §3 de la deuxième
partie.
Cf. Directives de l OEB, C.IV.7.4: d'ordinaire, une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un
exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu'une divulgation particulière détruit la nouveauté
d'une revendication générale qui la comporte.
Réponses affirmatives de T. OREDSSON, Biological inventions and Swedish patent législation, N.I.R.
1985, p.229 et sv.(251); P.A. RAUH, H.R. JAENICHEN, Neuheit und erfinderische Tàtigkeit bei
Erfmdungen, deren Gegenstmd Proteine und DNA-Sequenzen sind, GRUR 1987, p.753 et sv.(758) (même
si laséquence d'acides aminés est seulement déterminable; inversement, laséquence d'ADN serait toujours
nouvelle si la protéine est nouvelle).
Cf. K. ONO, Biotechnology patenting in Japan, Patent protection in biotechnology (European Study
Conférences Ltd., February 26&27, 1986, EPO Munich), p.9, 13.
Réponse affirmative de RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.759, qui considèrent aussi que les anticorps sont
toujours nouveaux si 1' r.tigène est nouveau. BAUMBACH, loc.cit.(I987), p.l21 est plus réservé à cause
des Imutes de caracté; ition, puisque beaucoup d'anticorps réagissent contre le même antigène sans être
identiques.
CHAPITRE I. CONDITIONS DE FOND 156
Qu'en est-il si la matière vivante (notamment des micro-organismes, des cellules,
des semences, des plasmides, etc.) ne se trouve plus «à l'état naturel», mais à été
déposée dans une collection de souches, dans une banque de germeplasme ou auprès
d'une autre institution de dépôt et de conservation ? On admet généralement que le
dépôt en lui-même n'est pas déterminant, mais qu'il faut que le matériel déposé soit
effectivement accessible au public^o. La détermination du moment exact d'accessibilité
est dès lors importante, mais aucune des différentes solutions possibles (la date de
dépôt; le moment d'enregistrement dans un catalogue ou la référence dans une
publication scientifique; une date ultérieure fixée contractuellement entre ledéposant et
l'organisme de dépôt, l'accès étant interdit jusqu'à cette date, etc.) n'a encore été
consacrée^i. Compte tenu de la définition très large de l'état de la technique, même
l'accessibilité à un cercle restreint de personnes pourrait être destructrice de nouveauté
(par exemple dans lecadre de la«solution de rexpert«: voy. le chapitre suivant). Mais
un tel «état limité» de la technique àcôté d'un «état général» de la technique n'est pas
admis partout, par exemple en Allemagne^^.
En règle générale, la description d'un produit ou d'un organisme ne peutêtreprise
en compte comme antériorité que si elle permet de l'identifier sans équivoque, c'est-à-
direde le caractériser en tant qu'individu et de le distinguer d'objets similaires. Comme
c'est le produit ou l'organisme qui est breveté, et non sa description, il faut tenir
compte de tous le paramètres pertinents mesurables^^.
La description d'un organisme dans une publication ou une demande de brevet
suffit-elle à lerendre accessible au public ?On considère généralement que ce n'est pas
le cas parce que la simple description ne permet pas de reproduire l'invention, c'est-à-
dire d'obtenir ou d'utiliser l'organisme^^. On introduit donc une distinction entre
l'accessibilité de ladescription (où une simple possibilité deprise deconnaissance par
le public suffit^^) et l'accessibilité du contenu de la description, qui est appréciée
pratiquement comme celle des produits de la nature^® (sur les répercussions voy. le
chapitre suivant).
Par contre, comme le matériel génétique peut en principe faire l'objet d'une
description spécifique, celle-ci devrait normalement le faire rentrer dans l'état de la
technique. Il s'ensuit que dans l'avenir, des organismes (normalement simples, comme
F. WOSTEN, Zur Offenbarung mikrobiologischer Verfahren, GRUR 1974, p.356 et sv.(360); BLUM,
op.cit., p.68; BOHLING, loc.cit., p.253. L'absence d'indication d'une voie reproductible d'obtention
(exigée dans certains Etats pour obtenir une protection per se: voy. le chapitre suivant) n'affecte pas l'état
de la technique. La même réponse doitvaloir en cas de dépôt irrégulier aux fins de l'obtention d'un brevet
ainsi quen cas de perte et de non-remplacement de souches déposées: dans ce dernier cas, l'établissement
de l'état matériel de la technique posera des problèmes de preuve, mais on ne peut admettre que l'état de la
technique soit réduit ou anéanti en détruisant (éventuellement intentionnellement) un objet matériel. Cf.
BGH 2 juillet 1985, GRUR 1985, p.1035 (1036) - Methylomonas: un objet continue à faire partie de
l'état de la technique indépendamment du fait de savoir s'il est oun'est pas resté accessible au public.
W. BIGGART, U.S. patent applications, in: Biotechnology Patent Conférence Workbook (Conférence
held by ATCC, April 29&30, 1985), p.29 et sv.(29-30): LP. COOPER, Biotechnology and the law (Clark
Boardman, New York 1985), § 4.01(6).
Cf. MOUFANG, op.cit., p.260-61. Voy. également le chapitre suivant, section 6, § 2 à propos de la
«solution de l'expert».
" RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.755-56.
^ Voy. en matière de micro-organismes aux Pays-Bas (anc. loi): HR 30 juin 1967, B.l.E. 1967, p.251; OR,
aanvraagafd. 7 mai 1969, B.l.E. 1970, p.42: en Allemagne (anc. loi): BPatG 17 novembre 1970, Bl.f.
PMZ 1971, p.l90 - Glutaminsâure; aux Etats-Unis: ex parte Argoudelis, 157 U.ST.Q. 440 (POBA 1966);
ex parte Lundak, 4 Biotechnology Law Report 12 (1985) (POBA 1985). Comp. in re LeGrice, 133
U.S.P.Q 365 (CCPA 1962) (sous le PPA: voy. la note (9)).
Cf. Directives de l'OEB, C.IV.5.2.
Comp. la note (12).
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par exemple des virus) peuvent appartenir à l'état de la technique sans avoir été
déposés et rendus accessibles aupublic parcette voie". Ladescription doit dans cecas
cependant correspondre à des connaissances réelles et non seulement, par exemple, à
une énumération spéculative de combinaisons d'acides nucléiques théoriquement
possibles (qu'on pourrait faire établir par un ordinateur)^» ou à des expériences
invérifiables '^. La vérification ex post de laréalisation effective de cequi a été décrit
posera sûrement des problèmes de fait, surtout en cas d'évolution rapide des
connaissances. On pourrait prendre comme critère àcet effet lareproductibilité par un
homme du métier^o (encore que l'art.54 CBE ne fasse pas référence à celui-ci), mais
même s'il en résulte une non-inclusion dans l'état de la technique, ladescription ainsi
écartée peut avoir des incidences sur l'appréciation de l'activité inventive (voy. la
section suivante).
Enfin, la nouveauté d'un procédé d'obtention ou de fabrication ne confère pas ce
caractère à l'organisme ou au produit connus qui en sont le résultat, et ceux-ci ne
peuvent dès lors faire l'objet de revendications «product-by-process», mais
éventuellement être protégés indirectement en tant que produits directs d'un procédé
d obtention ou de fabrication"*! (voy. le chapitre III). Inversement, un résultat nouveau
n'implique pas la nouveauté du procédé d'obtention ou de fabrication'»^^
puisse être utilise comme indice en ce sens'*^. Mais une revendication d'utilisation d'un
composé chimique connu peut être nouvelle, même si la réalisation technique est
identique à celle d'un enseignement antérieur, lorsque le but de l'utilisation est
nouveau'^'L
Cf. MOUFANG, op.cit., p.260-61.
A. SHEARD, Trends in European biotechnology patent law, Biotechnology Patent Conférence Workbook
(Conférence held by ATCC, April 27&28, 1987), p.44.
Voy. par exemple les expériences de clonage danimaux de K. ILLMENSEE (voy. la première partie,
chapitre H, section 3, § 1), dont la réussite aété mise en doute parce qu'on ne pouvait pas les reproduire.
Comme le propose BOHLING, loc.cit., p.256-57.
R. TESCHEMACHER, Patentable subject matter under the European Patent Convention in the field of
biotechnology. Symposium on the protection of biotechnological inventions (WIPO & Comell Univ.-
Depart. of Agric. Econ., Ithaca, New York 1987), p.87 et sv.(94); RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.756;
Chambre de recours technique 3.3.1, 25 juin 1985 (T 205/83), J.O. de l'OEB 1985, p.363 - Copolymères
dester vinylique et dacide crotonique/HOECHST: un produit obtenu par un procédé connu ne devient pas
nouveau si, par exemple, des modifications sont apportées àce procédé; Directives de l'OEB C.m.4.7(b).
"*2 En ce sens cependant Trib. féd. suisse 28 novembre 1967. GRUR Int. 1971. p.399. note GEISSLER
(concernant un procédé microbiologique, mais sous l'ancienne loi interdisant la brevetabilité des
substances chimiques).
Pour F; BAUMBACH, Patente in der Immuntechnik, neuerer B1987, p.ll9 et sv.(121), la nouveauté des
anticorps monoclonaux est la condition pour la nouveauté de leur procédé d'obtention.
Grande Chambre de recours. 11 décembre 1989 (G 6/88). J.O. de VOEB 1990, p.ll4 - Agent de régulation
de la croissance des plantes/BAYER: en l'occurence, le composé chimique était connu pour son influence
sur la croissance des plantes. L'utilisation nouvelle résultait dela découverte de son action efficace dans le
traitement préventif contre des champignons.
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C." L'état matériel de la technique
L'état formel de la technique ne fait enréalité que délimiter lechamp d'investigation
des antériorités éventuelles. La vérification concrète de l'absence d'antériorités consiste
en un examen positif de la concordance entre l'objet de l'invention et les éléments
constitutifs de l'état de la technique, pris isolément^^.
L'examen de la nouveauté d'organismes vivants soulève immédiatement la
question, si la comparaison doit être basée sur le génotype, ou sur le phénotype qui
intègre également l'influence de l'environnement. Les connaissances et techniques
actuelles ne permettant pas encore de déterminer la structure génétique complète (sauf
éventuellement pour les organismes inférieurs), il faudra nécessairement partir des
caractères observables dans leur ensemble.
Ainsi, l'appréciation de la nouveauté d'une plante passera par exemple par
l'observadon des caractères morphologiques (la forme, la grandeur, etc.),
physiologiques (la résistance à des maladies, etc.) et écologiques (les milieux de
culture, l'utilisation, etc.)^®. Sous la loi américaine des brevets de plantes, la nouvelle
variété doit présenterdes caractéristiques qui la distinguent clairement des variétés
existantes, qu'elles soient jugées inférieures ou supérieures; les caractéristiques en
question peuvent être: le port, l'immunité contre les maladies, la résistance au froid, à
la chaleur, à la sécheresse ou aux conditions du sol, la couleur, le goût, la productivité,
le parfum, la facilité de se reproduire par voie asexuée, etc.'*"'.
Pour les micro-organismes, on utilisera les mêmes critères qu'en matière de
taxonomie'^ s^ parexemple l'activité métabolique'*^ (voy. le chapitre suivant).
Cependant, les Offices de brevets ne sont pas armés pour effectuer des tests
comparatifs, de sorte que lavaleur de lacomparaison dépend de celle des descriptions
fournies^®. Certaines collections de cultures offrent des recherches de nouveauté, mais
leursopinions restentindicatives, puisqu'on peut toujours trouver des différences entre
plusieurs organismes^^ (sur les problèmes de description, voy. le chapitre suivant).
Les examinateurs peuvent donc tout au plus rejeter, sur la base d'une recherche de








Cf. Directives de VOEB, C.IV.7.1: J.M. MOUSSERON, Traité des brevets. Vol.I (Lib. Techn., Paris
1984), n° 226, p.248 et n° 327, p.339-40.
Voy. les directives japonaises sur les variétés végétales, Yusa and Hara Patent News vol.3, n° 2 (1976),
p.39 et sv.(42); H. GOTO, Plant patent - invention conceming new variety of plant, 2 AIPPI Journaln°
3/1977. p.l7 et sv.(18-19).
Rapport de la Commission des brevets, in VAN HARREVELD, op.cit., p.154.
WHALE, loc.cit., p.96. Voy. la première partie, chapitre I, section 3, § 2.
Voy. par exemple BPatG 6 décembre 1966, Bl.f. PMZ 1967, p.328: un procédé microbiologique est
nouveau si le micro-organisme utilisé se distingue physiologiquement du micro-organisme utilisé
antérieurement, même s'il n'y a pas de différences morphologiques.
Cf. Directives de l'OEB, C.IV.5.1: l'état de la technique consiste essentiellement en une liste de
documents figurants dans le rapport de recherche. La documentation de recherche ne comprend
normalement pas des éléments exclus par les art.52 et 53 CBE (cf. règles 39.1 et 67.1 PCT) de sorte qu'une
recherche significative n'est pas possible et qu'ime déclaration en ce sens remplace le rapport de recherche
{Directives, B.VIII.l).
Le risque d'une mutation spontanée jjendant la durée du dépôt ne peut d'ailleurs pas être exclu, de sorte
qu'une comparaison devient impossiWe: voy. le chapitre suivant.
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organisme décrit, imposant ainsi au demandeur la charge de la preuve de la nouveauté
de l'organisme revendiqué^^
Ces comparaisons aboutissent seulement dans des cas exceptionnels à une identité
parfaite (par exemple en cas de reproduction asexuée d'un organisme connu, ou de
multiplication de cellules connues), de sorte qu'il faut préciser le degré de
correspondance requis ou l'étendue des antériorités et des revendications. En ce qui
concerne les organismes vivants qui sont des entités complexes, il faudra donc faire
face à des équivalences partielles et ainsi à une hiérarchisation nécessaire des
caractéristiques pour trancher les cas litigieux. Par ailleurs, toutes les caractéristiques
de l'invention doivent en principe êtrecouvertes par une même antériorité pourque la
nouveauté soit détruite; en revanche, l'antériorité n'est pas limitée à ce qui estdécrit
«expressis verbis», mais peut s'étendre par exemple à ce qui découle de manière non
dubitative de la lecture d'un document^^.
Mais ces précisions ne facilitent pas la tâche presque insurmontable d'établir des
critères sûrs de délimitation. Par exemple, dans quelle mesure une activité
microbiologique connue pour une souche/espèce donnée détruit-elle la nouveauté de la
même activité ou d'une activité similaire pourune autre souche/espèce appartenant à la
même espèce/au même genre ? Qu'en est-il si son activité correspond à celle de sa
classe taxonomique, notamment si le micro-organisme comme tel n'était pas connu
antérieurement Inversement, un micro-organisme connu pourunecertaine activité,
peut-il être considéré comme nouveau si on lui découvre une nouvelle activité 7^^
Un polynucléotide serasûrement considéré comme nouveau si on peutmontrer (ou
du moins présumer) qu'une telle séquence de bases n'existe pas (en tant que telle ou
comme partie d'un ensemble) dans la nature. Mais la question est plus délicate s'il
existe une correspondancepartielle avec une «séquencenaturelle», surtout dans les cas
où les différences peuvent résulter d'une mutation accidentelle spontanée^®.
Il résulte des analyses qui précèdent que l'examen de la nouveauté d'une invention
biologique impliquera presque toujours une appréciation des différences parrapport à
Pratique de l'OEB pour les micro-organismes selon D.L.T. CADMAN, The protection of microorganisms
under European patent law, 16 IIC 311 (313) (1985), suivi par N. MARTERER, Die Patentierbarkeit von
Mikroorganismen per se, GRUR Int. 1987, p.490 et sv.(496).
Telle est du moins la pratique des chambres derecours de l'OEB: R. SINGER, Der Neuheitsbegriff in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammem des Europâischen Patentamtes, GRUR 1985, p.789 et sv.(795);
Directives C.IV.7.2: tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué
lorsque celui-ci dérive directement et sans équivoque de ce document, y compris les caractéristiques
implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document. Comp.
pour le droit allemand: H. DÔRRIES, Zum sachlichen Umfang des Neuheitsbegriffs, GRUR 1984, p.240 et
sv.; F. HIRSCH, Neuheit von chemischen Erfindungen, ibidem, p.243 et sv.; BOHLING, loc.cit.
Voy. les directives japonaises de 1970 sur les procédés microbiologiques (pt.3.2) et de 1979 sur les
micro-orgamsmes per se (pt.4(l)) où la largeur de l'appréciation semble liée à l'absence de précision dans
l'état de la technique ou un avantage significatif par rapport à celui-ci. J. RUDOLPH, Rechtsschutz
mikrobiologischer Erfindungen, neuerer B 1970, p.157 et sv.(158) conclut à l'absence de nouveauté
même si cette activité commune à l'espèce n'a pas encore été reconnue et décrite.
Selon la Chambre de recours technique de l'OEB (décision du 26 juillet 1983 (T 49/83)), J.O. de l'OEB
1984, p.ll2 - Matériel de reproduction/CIBA-GEIGY, n° 6), un matériel de reproduction de végétaux ne
saurait être qualifié deconnu pwur la simple raison qu'il est capable deproduire une plante déjà connue. Au
contraire, il y a lieu de considérer un produit comme nouveau, lorsqu'au moyen de paramètres
rigoureusement mesurables, on peut le différencier de produits connus. Tel est le cas, lorsque le matériel de
reproduction a été traité parunprocédé (chimique) d'utilisation qui a été considéré comme nouveau. Voy.
cependant la note (41) et le textequi s'y rapporte.
En sens contraire: R. TESCHEMACHER, Biotechnologische Erfindungen in der Erteilungspraxis des
europâischen Patentamtes, GRUR Int. 1987, p.303 et sv.(307).
Cf. NRLO, Studierapport 14d, op.cit., p.21-22.
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l'état de la technique. On peut donc s'attendre à ce que cette condition acquière moins
d'importance que celle d'activité inventive, dont l'absence sera plus fréquemment
invoquée que l'existence d'une antériorité faisant clairement échec à la nouveauté.
Les réponses aux nombreuses questions soulevées doivent être fournies par la
jurisprudence sur la base de cas concrets. On les retrouvera d'ailleurs de manière
similaire dans l'examen del'étendue deprotection etde lacontrefaçon (voy. lechapitre
in): les brevetscontribuanteux-mêmes à l'étatde la technique, le contenu imprécis de
l'étendue de protection constitue un autre facteur d'incertitude en cette matière.
§ 2. Système UPOV
Les rédacteurs de la CPOV ont tenté de résoudre les problèmes liés à la nouveauté
en droitdes brevets en établissant deux conditions différentes: d'une partla nouveauté
d'une variété par rapport à elle-même, qui équivaut à la détermination d'une partie de
l'état formel de la technique, et qu'il faut établir parce que des obtentions végétales
existent matériellement avant la demande de protection; et d'autre part le caractère
distinctif par rapport à d'autres variétés, qui se réfère aux problèmes liés à la
détermination de l'état matériel dela technique, mais contient également les précisions
nécessaires à la détermination de l'état formel de la technique par rapport aux autres
variétés.
Afin de mieux pouvoir comparer les brevets et les droits d'obtention végétale
(DOV), on reprendra la distinction établie en matière de brevets.
A.- L'état formel de la technique
1. Convention UPOV
L'art.6 par.l.b] CPOV établit un critère formel de nouveauté en disposant qu'à la
datede dépôt de la demande de protection, la variété {elle-même) nedoitpas avoir été
offerteà la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, sur le territoire de cet
Etat - ou, si la législation de cet Etat le prévoit, pas depuis plus d'un an^^ - ni sur le
territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas des vignes, des arbres
forestiers, fruitiers et d'ornement (y compris chaque fois leurs porte-greffes)^® ou
depuis plus de quatre ansdans le cas des autres plantes (al. 1er).
Tout essai de la variéténe comportant pas d'offre à la vente ou de commercialisation
n'est pas opposable au droit à la protection. Le fait que la variétéest devenue notoire
autrement que par l'offre à la vente ou la commercialisation n'est pas non plus
opposable au droit de l'obtenteur à la protection (al.2)^9.
Le caractère distinctifest apprécié par rapport à toute autre variété, dont l'existence
estnotoirement connue au moment où laprotection est demandée. Cette notoriété peut
être établie par diverses références, telles que: culture ou commercialisation déjà en
cours, inscription sur un registre officiel de variétés effectuée ou en cours, présence
Ajout inséré en 1978.
Voy. la note précédente.
Selon le dernier projet de révision de la CPOV, «l'offre à la vente ou la commercialisation» serait
remplacée par «l'exploitation commerciale» et lamention expresse des «essais» serait supprimée: UPOV,
Révision de la Convention (doc.IOM/IV/2, 22 juin 1989), art.6.
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dans une collection de référence ou description précise dans une publication (art 6
par.l.a])<5o.
L'état formel de la technique déterminé par référence aux autres variétés est donc
plus large que celui opposable en matière de nouveauté: ainsi, alors que même une
description précise de la variété pour laquelle la protection est demandée, son
inscription sur un registre ou sa notoriété n'en détruit pas la nouveauté, la même
description ou notoriété portant sur une variété différente empêcherait la recoîmaissance
de son caractère distinctif. Comme en matière de nouveauté (qui est mondiale), la
notoriété n'est d'ailleurs pas limitée au pays dans lequel la protection est demandée,
même si la vérification d'une notoriété vraiment mondiale est purement théorique. Mais
dans aucun cas, la description précise d'un procédé (reproductible) d'obtention d'une
variété ne peut faire échec à la délivrance ultérieure d'un droit d'obtention pour cette
variété.
2. Législations nationales
Les législations des Etats membres de l'UPOV examinés sont essentiellement
conformes àces dispositions. En matière de nouveauté, elles font parfois usage de la
possibilité d instaurer un délai de grâce d'un an®i ou prévoient une durée de
commercialisation non opposable si une espèce est nouvellement inscrite sur laliste des
espèces protégeables, conformément à rart.38 CPOV62.
Des divergences (indiquant d'ailleurs des zones de conflits potentiels) apparaissent
cependant en ce qui concerne la précision des notions générales de «variété» et d'«offre
en vente ou commercialisation» utilisées par la Convention.
La CPOV parle de la nouveauté d'une «variété», et un certain nombre d'Etats
maintiennent cette 1expression'^ ^. D'autres appliquent cette condition soit au matériel de
reproduction (c est-à-dire les plantes et les parties de plantes, ycompris les semences
qui sont destinées àla production de plantes ou autrement àla culture) ou du produit de
la récolte*^, soit au matériel de multiplication (c'est-à-dire les plantes ou parties de
plantes destinées à la culture par voie de plantation ou de semis ou de toute autre
manière®^), àcondition que le matériel ait terminé sa croissance et ait été récolté*^, soit
aux plantes etau matériel faisant partie ou dérivant de plantes de lavariété^?.
«offre en vente ou commercialisation» destructrice de nouveauté est spécifiée par
les Etats soit la comme mise en circulation (c'est-à-dire l'offre en vente, la mise en
Selon le projet de révision, l'existence d'une variété est en particulier notoire lorsqu'elle aété protégée ou
inscrite sur un registre officiel, ou lorsque la protection ou l'inscription a été demandée, s'il est fait droit à
la deniMde ou (en cas de refus) si la variété répond aux conditions d'homogénéité et de stabilité, ou
lorsquelle a été exploitée de manière notoire: UPOV, loc.cit., art.6.
Par exemple l'art.6(l) de la loi allemande.
Art.6(l), 3J de la loi allemande; art.49. §1de la loi belge; art.53, al.2 de la loi suisse; art.36 de la loi
française. En sens contraire: art.2(l) de la partie Hde l'annexe 2de la loi anglaise de 1964.
Art.4 de la loi belge; art.7, al.ler de la loi française; art.5, al.3 de la loi suisse; art.2402a] de la loi
américaine. '
^ Art.6(l) et 2, 2° dela loi allemande.
Art.29, al.3 et art.2 de la loi néerlandaise; l'article 29 aété modifié par la loi du 2mai 1984 (entrée en
vigueur le 1er 1986) et applique la condition de nouveauté désormais également à la«variété», dans le
^t notamment dinclure également les fleurs coupées, par exemple: cf. Ch. GIELEN, Kwekersrecht (Tjeen
Willmk, Zwolle 1983), p.20.
^ Hof Arnhem 24 avril 1980, N.J. 1983, n° 38 (à propos de la réglementation concernant la certification
des variétés).
Art.2(l) et (2) de lapartie IIde l'annexe 2 de laloi anglaise de 1964.
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vente, le stockage envue delacession^») commerciale®, soit comme la mise envente,
la vente et la livraison^®, soit encore comme l'offre en vente, l'exposition en vue de là
vente ou la vente, sauf si l'acquéreur devient en même temps titulaire du droit ou
qualifié pour demander la protection''
La loi française se réfère au fait que la variété a reçu, en France ou àl'étranger, une
publicité suffisante pour être exploitée, ou qu'elle se trouve décrite dans une demande
de certificat ou d'un certificat français non encore publié, ou dans une demande
déposée à l'étranger et bénéficiant d'une priorité, à l'exclusion cependant de son
inscription àun catalogue ou àun registre officiel d'un Etat partie àla CP0^2, La loi
belge parle de variétés qui «se trouvent dans le commerce»''^ D'autres Etats enfin
reprennent les termes de la CPOV sansles spécifier '^*.
Selon la Convention, uniquement l'offre en vente ou la commercialisation «licite»
peut être destructrice de nouveauté. La loi française dispose ainsi expressément que la
divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur n'est pas de nature
à détruire la nouveauté de la variété''^ . Aux Pays-Bas cependant, même
l'accomplissement de ces actes sans l'assentiment de l'obtenteur ou de son ayant-droit
plus de 6ans (5 ans ayant le 1er mai 1986) avant la demande de protection peut faire
échec à la nouveauté, si la personne qui a mis dans le commerce le matériel de
multiplication n'apas obtenu la variété parson propre travail d'obtention''®. Les autres
législations nationales examinées ne se prononcent pas sur ce point
1.3. «connaissance notoire», critère de délimitation de l'état formel de la technique
pour l'appréciation du caractère distinctif, est appréciée conformément à laConvention
de manière autonome dans presque tous les Etats, dont certains lui confèrent cependant
un contenu légèrement différent.
Ainsi en Allemagne, une variété est notoirement connue si elle est inscrite sur un
registre «public» des variétés, décrite exactement dans une publication, cultivée
notoirement de manière continue ou dans une collection de référence ou si du matériel
de reproduction ou d'autres produits de récolte de la variété ont déjà été mis en
circulation, de même que si une demande de protection aété introduite et est acceptée
ultérieurement''''. De manière similaire en Suisse, une variété est réputée généralement
connue lorsqu'elle est déjà inscrite sur un registre «public» ou que sadescription a fait
l'objet d'une publication, lorsqu'elle estcultivée régulièrement ou dans une collection
de référence, lorsque son matériel de multiplication ou une quelconque récolte est déjà
offert ou commercialisé avec l'assentiment de son obtenteur, ou lorsque son existence
est devenue un fait notoire d'une autre manière^®.
Sur l'aspect critiquable de cette définition de «mise en circulation» voy. H. LESSMANN, Bas neue
Sortenschutzgesetz, GRUR 1986, p.279 et sv.(280).
Art.6(l) et art.2, 3° de la loi allemande.
^t.2 de la loi néerlandaise. La particule «et» ne signifie pas une application cumulative des actes et
l'article doit avoir la même signification que l'art.6 CPOV; il couvre aussi la location: Raad voor
Kwekersrecht 16 mars 1981, B.I.E. 1988, p.l9. Voy. aussi la jurisprudence non publiée citée par
GIELEN, op.cit., p.l4 et sv. ,
Art.2(3) delapartie n del'annexe 2 dela loi anglaise de 1964, art.9 del'annexe 1 dela loi de 1983.
Art.7; 1art.5 du décret parle d'offre à la vente ou commercialisation, sans préciser les termes.
Art.4, § 3.




Art.5, al.2 de la loi, art.10, al.2 de l'ordonnance.
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D'autres législations reprennent la formulation de la CPOV (qui parle de registre
«officiel»: voy. supra)''^ ou ne contiennent pas de précision du tout^. Parmi les Etats
examinés, seuls les Etats-Unis utilisent le même état formel de la technique tant en
matière de nouveauté qu'en matière de caractère distinctif, le moment d'appréciation de
la notoriété étant d'ailleurs avancé à la date de détermination de la variété^i.
Ces divergences législatives sont certainement un obstacle important à une
protection efficace au niveau international, sous réserve d'une éventuelle application
pratique harmonisée par les autorités compétentes, qui parait a priori cependant plus
difficile en ce qui concerne les concepts juridiques qu'en matière d'appréciation de
caractères importants nettement distinctifs, qui relève plus d'un jugement de fait (voy.
le chapitre suivant).
Plus fondamentalement, la détermination d'états formels de la technique distincts
selon qu'on examine la nouveauté ou le caractère distinctif n'est pas une solution idéale
au regard de la sécurité juridique: si l'appréciation «laxiste» de la nouveauté favorise
l'obtenteur, elle peut causer des problèmes en ce qui concerne la «connaissance
notoire» au regard d'autres variétés: ainsi, la commercialisation détruit la nouveauté
d'une variété par rapport à elle-même, mais non en ce qui concerne d'autres variétés si
elle ne la rend pas notoirement connue. Ceci peut être particulièrement problématique
dans les contacts avec l'étranger.
Les divergences sont aussi mises en lumière dans le cas d'obtentions identiques
parallèles®^ Xg} était le cas de deux obtenteurs français et néerlandais, qui avaient
obtenu de manière indépendante la même variété de bégonias, et dont le premier avait
mis dans le commerce dans son pays du matériel de reproduction endéans les 4 ans
avant la demande de protection du deuxième aux Pays-Bas. On a alors soulevé la
question, si le délai de grâce de 4 ans en cas de commercialisation en dehors des Pays-
Bas sans le consentement du requérant s'appliquait (art.29, al.3.a]; rart.29, al.3.b]
précité n'était pas applicable puisque la variété avait été mise en commerce par son
véritable obtenteur). La Cour Suprême néerlandaise a jugé^^ que le «matériel de
reproduction mis en commerce» est celui obtenu par le demandeur et non par un tiers,
de sorte que si ce matériel provient véritablement de l'obtenteur, il s'agit d'une autre
variété (art.29, al. La]), et si celle-ci est notoirement connue en France, la variété
néerlandaise ne peut plus être protégée^'' (depuis le 1er mai 1986, la loi ne parle plus du
«requérant», mais de «celui qui a obtenu la variété par son propre travaih>Y^.
Art.4, § 1 de la loi belge; art.2(l) de la partie II de l'annexe 2 de la loi anglaise de 1964.
Ainsi les lois néerlandaise et japonaise; l'art. 1er de la loi française (cf. art.4 du décret) dit «déjà connues»
sans ajouter d'autres précisions.
Art. 2401.a], 2402.a]. La date de détermination de la variété est la date à laquelle il y a eu une
détermination au moins expérimentale que la variété a été reproduite de manière asexuée avec des
caractéristiques reconnues, même si la nouveauté de celles-ci n'a pas encore été déterminée: art.2401.d].
Cf. GIELEN, op.cit., p.18; A.M. FLURY-JEKER, La protection juridique des obtentions végétales (Ides et
Calendes, Neuchâtel 1987), p.l24, 126, 193.
" HR 17 septembre 1982, N.J. 1983, n° 14.
En ce sens aussi aussi le Comité juridique et administraif de l'UPOV, cité par FLURY-JEKER, op.cit.,
p.124, qui s'y oppose au motif que deux groupes de plantes identiques constituent la même variété et qu'il
faut dès lors appliquer le principe du premier dépôt, prévu par certains Etats sur le plan national en cas
d'obtentions parallèles (par exemple: art.8 de la loi allemande, art.9, al.3 de la loi suisse).
En outre, lorsqu'une variété identique à une variété obtenue antérieurement et notoirement connue, mais
non protégée, est distincte de toute autre variété, on pourrait soutenir qu'elle peut être protégée lorsqu'elle-
même n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée: H. NEUMEIER, Sortenschutz uruHoder PaterUschutz
fUr PflanzenzUchtungen (Heymarms, Kôln 1989), p.90-91.
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De manière générale, les problèmes liés à la détermination de l'état formel de la
technique concernent surtout la zone grise qui couvre les actes durant la période allant
des premiers résultats intéressants à une commercialisation effective. Avant toute
véritable commercialisation, il y a les stades d'essai, de multiplication et de
distribution, qui peuvent être effectués parl'obtenteur oupardes tiers; il peut enoutre
y avoir des offres de souscription pour des hybrides encore à produire à partir de
géniteurs, des ventes limitées en tant que tests de marché, l'impression et l'envoi de
prospectus, etc.®®
Ces opérations font l'objet d'une série de relations contractuelles^^ visant
notamment à assurer la confidentialité de la variété. Il a été jugé en France (où la loi
spécifie seulement que l'utilisation de la variété dans des essais ou expérimentations ne
détruit pas la nouveauté®®) qu'une clause de confidentialité inclue dans un accord entre
l'obtenteur et la société chargée de la production était de nature à faire échec à la
publicité résultant de l'exploitation de la lignée ou à une commercialisation avec
l'accord de l'obtenteur®?. Mais si le contrat entre l'obtenteuret l'agriculteurréalisant la
multiplication ne contient pas de clause de confidentialité, la mise à la disposition du
public d'une plante hybridedétruit la nouveauté des lignéesparentales?®.
Selon les lois néerlandaise et belge, le faitqu'une variété a été fournie à des tiers en
vue d'essais, a été offerte à l'inscription dans un registre officiel ou est inscrite dans un
tel registre ne peut pas être opposé à l'obtenteur^i. Les essais ne sont pas destructeurs
de nouveauté en droit américain?^, mais ne sont même pas visés dans d'autres lois?^.
Seule la loi anglaise prévoit en outre explicitement l'inopposabilité de certains actes
accomplis dans la phase de production antérieureà la commercialisation?'*.
B.- L'état matériel de la technique
Selon l'art.ô par. La] CPOV, «la variété doit pouvoir être nettement distinguée par
un ouplusieurs caractères importants de toute autre variétédont l'existence, au moment
où laprotection estdemandée, est notoirement connue. [...] Lescaractères permettant
de définir et de distinguer une variété doivent pouvoir être reconnus et décrits avec
précision».
L'établissement du caractère distinctif se fait lors de l'examen concret par l'Office
compétent (voy. le chapitre suivant), en principe par comparaison avec toute autre
Cf. s. DENINIOLLE, Une étude de cas. Le droit des obtentions végétales à l'épreuve de la pratique,
J.C.P.(éd.E) 1987, H, 15014, n" 8et sv.: N. BUSTTN, Principes généraux du droit et casuistique technique,
in: M.A. HERMITTE (dir.), La protection de la création végétale. Le critère de nouveauté (Lib. Techn.,
Paris 1985), p.37 et sv.(40^1).
L. LODI, Les usages, les coutumes et les contrats dans le domaine de la diffusion des nouvelles variétés
végétales, Prop.Ind. 1976, p.189 et sv. Voy. à titre illustratif encore en droit europ>éen de la concurrence
C.J.C.E., arrêt du 8 juin 1982 ( Nungesser c. Eisele, 258/78), Rec. 1982, p.2015 et sv.; CCE, décision du
13 décembre 1985 (Royon c. Richardier et Meilland), J.O.C.E. n° L 369 du 31 décembre 1985, p.9:
C.J.C.E., arrêt du 19 avril 1988 (L. Erauw-Jacquéry c. La Hesbignonne), GRUR Int. 1989, p.663.
Art.7, al.2.
Cass.com. 4 mars 1986, R.D.P.L 4.1986, p.107, réformant Paris 17 octobre 1983, cités en annexe par
DENINIOLLE, loc.cit.
Cass. com. 10 juillet 1989, P.I.B.D. 1990, m, p.347.
ArL29, al.4 de la loi néerlandaise; cf. 's Gravenhage, 28 décembre 1983, B.LE. 1988, p.21. Art.4, § 2 de
la loi belge.
'^-2401.1] et 2402; elle ajoute comme exception (conformément à son champ d'application) la vente ou
1utilisation de plantes individuelles non reproductibles de manière sexuée.
Par exempleen Suisse, au Japon.
Art.2(4)-(5) de la partie H de l'annexe 2 de la loi de 1964.
87
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variété, en pratique évidemment seulement avec celles qui apparaissent similaireset
sont disponibles dans une collection de référence'^.
Les législations nationales reprennent en général la formulation de la Convention, à
l'exception de la loi française, qui exige que la variété se différencie des variétés
analogues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs
caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité d'une variété
nouvelle (art. ler)96.
Il y a dès lors deux problèmes épineux à résoudre: la détermination des caractères
considérés comme importants, et l'appréciation du caractère nettement distinctif de
ceux-ci.
Concernant la première question, XIntroduction générale aux principes directeurs
d'examen'^ déclare de manière générale que lescaractères énumérés dans lesprincipes
directeurs d'examen, rédigés normalement pour chaque espèce, sont ceux qui sont
considérés comme importants pour distinguer les variétés, et qu'ils ne se rapportent
pas nécessairement à des caractéristiques en relation avec une notion de valeur de la
variété. Dans sa version originale, la Convention parlaitde caractères morphologiques
ou physiologiques. Cette précision, déjà assez large en soi, a été supprimée lors de la
révision de 1978 pour soulignerque d'autres caractères (cytologiques, biochimiques,
etc.) peuvent être pris en considération.
Selon la loi américaine'®, on peut également prendre en compte des caractères
démontrés par procédé ou se trouvantdans le produit (par exemple les caractèresquant
à la mouture et à la cuisson du blé), pour lesquels une différence généalogique peut
servir comme preuve.
Parmi les nombreux caractères observables actuellement avec de nouvelles
méthodes scientifiques, on ne peut donc retenir que ceux qui sont importants pour la
distinction, mais non tous ceux utilisables pour l'identification des variétés: ainsi les
tests électroforétiques ne sont pas acceptés pour établir un caractère distinctif.
Au Royaume-Uni, il a été jugé qu'un caractère variétal est «important» au sens de la
règle de distinction s'il s'agit d'un caractère qu'il est possible d'évaluer dans les
conditions suivantes
• les essais ne doivent pas entraîner des investissements disproportionnés ou
démesurés en efforts, espace ou coûts;
• les essais doivent pouvoir être effectués à loisir, c'est-à-dire ne doivent pas
dépendre de certaines conditions météorologiques bienprécises, rarementprésentes;
Selon l'Introduction générale révisée aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères
distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité des obtentions végétales (doc. UPOV TG/1/2, novembre
1979), n° 19, «la première base de comparaison est normalement constituée par les variétés considérées
comme similaires à celle que l'on examine et qui sont disponibles dans l'Etat qui procède à l'examen». A.
CHRISTIE, The novelty requirement in Plant Breeders' Rights law, 19 IIC 646 (654-55) (1988).
Cf. Appwl Paris 9 juillet 1976, D. 1977, jurispr., p.l20, conclusions P. Franck.
Op.cit., n° 7.
Art.2401.a](l).
" En Suisse; décision de l'O.F.PJ. du 23 octobre 1986, GRUR Int. 1987, p.615; aux Pays-Bas: décision du
18 novembre 1977, citée par GIELEN, op.cit., p.28; en France; M. SIMON, La spécificité de la variété
comme objet technique et les problèmes objectifs de la distinction, in; HERMITTE, op.cit., p.11 et
sv.(24). Voy. le chapitre HI en ce qui concerne l'utilisation de cette technique en vue de la preuve d'une
contrefaçon.
L. Daehnfeldt v. Contr. of Plant Varieties, [1976] F.S.R. 95.
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• ils doivent donner des résultats raisonnablement cohérents et reproductibles sur
plusieurs années, età des endroits différents au Royaume-Uni;
• ildoit être possible de tenir compte des variations entre les individus d'une même
variété.
Dans ce même pays, on areconnu qu'une variété (d'orge) pouvait se distinguer par
sarésistance à une certaine souche de mildioualors que dans une affaire similaire
aux Pays-Bas (résistance àla maladie de dégénérescence), le caractère distinctif n'a pas
été reconnu parce qu'il n'ét^t pas possible de distinguer les différentes formes de
maladies etparce qu'une variété connue présentait également une résistance contre cette
maladie102.
Selon rUPOV et les diffîrents Offices nationaux, un caractère peut être important
même s'il ne fait pas référence à la valeur (culturale ou autre) de la variété^o^ ^
contrario, un caractère conférant un avantage fonctionnel àune variété peut sûrement
être considéré comme important^o^ même si on refuse d'exiger une valeur comme
condition de protection, soit parce qu'il s'agit d'une question qui relève des mesures de
contrôle des plantes et des semences'o^ soit parce que cela équivaudrait à
1introduction dune condition de protection supplémentaire, ce qui est interdit car
l'art.ô, par.2 CPOV'o^. ^ ^
Cette approche aété critiquée pour différentes raisons^o^: d'abord, il serait injuste
daccorder un droit de monopole sur quelque chose qui est seulement différent de ce
qui existe, sans que le domaine public soit enrichi de quelque chose d'utile et
dutilisable. Lappréciation purement formelle diminuerait en outre l'étendue de
variété parce qu'elle ne couvre plus que les caractères nettement
différents dun point de vue formel, mais insignifiants au regard de l'utilisation de la
vanété, ce qui facilite la contrefaçon (voy. le chapitre suivant). Enfin, une approche
fonctionnelle, qui tient compte de l'espèce végétale et de la destination finale de la
yanete, sera inévitable puisque le caractère distinctif d'une plante ornementale sera
évidemment apprécié sur base d'autres critères que celui d'une plante agricole (il existe
dailleurs des pnncipes directeurs d'examen différents selon l'espèce). Mais malgré ces
dritiques, l'UPOV n'a pas changé saposition officielleios.
Affaire Maris Druid Spring Barley, [1968] FS.R. 559.
Décision du 16 mars 1971, citée par GIELEN, op.cit., p.28.
générale précitée, n° 7; de manière expresse aussi l'art.21, al.4 du décret français; pour1Allemagne voy. H J^HE. Der Neuheitsbegriff nach dem Sortenschutzgesetz, GRUR 1969, p.118 et
sv.(U8); B. JESTAEDT, Gegenstand und Schutzumfang des Sortenschutzrechts und Problème des
Verletzungsverfahrens, GRUR 1982, p.595 et sv.(598). Pour d'autres pays, voy. les notes
suivantes.
F. WUESTHOF^ Kommentar zum Sortenschutzgesetz (Verlag Chemie, Weinheim 1977) p49
1974, NJ. 1974, n" 498, avec les conclusions de l'avocat générai
haricots restent verts plus longtemps indique un avantage fonctionnel
distinctif) (voy. également les notes (98) et (99)).
'0® FLURY-JEKER, op.cU., p. 120.
Voy. notamment WUESTHOFF, op.cit., p,49 etsv.
Selon le dernier projet de révision de la CPOV, la référence aux «caractères importants» serait
quelle n'ajoute rien à la condition de «caractère distinctif»; UPOV, loc.cit., art.6;
loso; ' OT between patent protection andplant breeders' rights (doc. CAJ/XXIV/4, 3 avril®pl®'"ent les différentes propositions alternatives antérieures de révision de laUfUV pour 1appréciation du caractère distinctif: doc. UPOV CAJ/XXn/2, 12 janvier 1988, p.l2 et
S V,
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Pour déterminer si un caractère est nettement distinctif, il est renvoyé aux
différences dans l'échelle des niveaux d'expression des caractères qualitatifs et
quantitatifs^o^ (voy. le chapitre suivant); mais il reste à voir à partir de quel écart sur
l'échelle on peut admettre le caractère distinctif, et s'il faut fixer des écarts
minimaux! 1°. On constate en effet que les distances variétales s'amoindrissent sous
l'effet de différentes influences, tels que l'utilisation de mêmes variétés de départ, la
poursuite des mêmes buts de sélection et la recherche d'une certaine uniformité entre
des variétés différentes pour des raisons économiques^^'. Ces questions d'ordre
technique et économico-politique ne sont pas encore résolues.
Selon certains, des écarts plus petits peuvent être admis quand il y a un véritable
progrès, ce qui revient cependant à admettre le simple démarquage scientifique
équivalent à une simple différenciation de produits très similaires. On en revient ainsi
au problème de l'approche fonctionnelle, et en raisonnant par analogie avec le droit des
marques notamment (également confronté à un problème de caractèredistinctif), on a
pu conclure que le problème ne peut être résolu qu'en tenant compte de la nature
essentielle ou accessoiredes caractères du point de vue de l'utilisation finale'
Deux variétés doivent être considérées comme distinctes lorsque la différence est
constatée dans au moins un lieu d'examen, si elle est nette et cohérente''3. Etant donné
que rien ne prouve qu'une variété se distinguant nettement d'une autre à un endroit et
un moment donnés par uncaractère important se comportera de la même façon dans un
autre milieu, à un autre moment"'', on introduit ainsi en fait une notion de caractère
distinctif relatif à l'environnement spatio-temporel, climatique, etc., confirmant ainsi ce
qui a étéditsurla notoriété mondiale, concept impossible à appliquer. Etant donné que
la protection est conférée de manière générale, sans tenir compte de l'influence du
milieu, il faudrait tenir compte de cet élément dans la détermination du concept de
variété, qui tient compte uniquement des structures génétiques innées à travers le
reproduction et la multiplication.
Section 2. L'activité inventive
§ 1. Droit des brevets
A." Généralités
Selon rart.56 CBE, repris de manière identique dans les législations nationales
européennes"^, «une invention est considérée comme impliquant une activité inventive
Introduction générale précitée, n° 20 et sv.
•^0 SIMON, loc.cit., p.43.
J. SMARTT, Biological problems in meeting D.U.S standards for plant variety rights registration. Plant
Variety Protection n" 43 (1985), p.28 et sv.
M.A. HERMITTE, Les réponses du droit au démarquage scientifique. Variétés parasites, variétés
déceptives, in: HERMITTE. op.cû., p.49 et sv.; comp. WUESTHOFF, op.cit., p.51-52.
Introduction générale précitée, n® 20.
iw BUSTIN, loc.cit., p.43.
A l'exception de la loi suisse (art.l, al.2) qui ne mentionne pas l'homme du métier; ce critère est
cependant appliqué en fait: cf. A. TROLLER, Immaterialguterrecht, Bd.I (3.Aufl.) (Helbing &
Lichtenhahn, Basel 1983), p.l60, 163.
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si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la
technique».
Le concept d'activité inventive est étroitement lié à celui de nouveauté: les deux
partent du même état de la technique, mais alors que ladernière condition empêche
l'octroi d'un brevet pour des inventions qui se trouvent déjà dans l'état de la technique,
lapremière exige un certain écart entre l'invention etce qui existait auparavant.
^Ces deux notions en principe complémentaires se chevauchent en fait partiellement:
l'état de la technique ne peut pas toujours être délimité clairement quant à sa portée, de
sorte que laconstatation qu'une invention est nouvelle, c'est-à-dire ne rentre pas dans
l'état de la technique, implique presqu'inévitablement une appréciation de l'écart par
rapport à cet état. Selon donc que lacondition denouveauté estappréciée largement ou
strictement, lacondition d'activité inventive perd ougagne enimportance^^^.
L'écart par rapport à l'état de la technique doit présenter une certaine qualité, à
savoir un caractère non-évident pour un homme du métieri^"'. Pour l'appréciation de
celui-ci, certains indices sont pris en considération de manière générale, mais non
contraignante: un effet surprenant, des résultats inattendus ou meilleurs, des
caractéristiques particulièrement bonnes, un besoin existant de longue date ou un
préjugé technique vaincu''®.
L'^. 103 de la loi américaine'porte que «même si l'invention n'estpasdivulguée
ou décrite exactement comme énoncé à l'art.102 [antériorités destructrices de
nouveauté], un brevet ne peutpasêtre obtenu lorsque les différences entre l'objet de la
protection par brevet demandée et l'état de la technique sonttelles que cetobjet dans
son ensemble aurait été évident, aumoment où l'invention a étéfaite, pour un homme
du métier ayant une connaissance moyenne du domaine en cause». La non-évidence y
est normalement appréciée sur la base d'un examen en trois phases: 1. Quelle est
1étendue de 1état de la technique ? 2. Quelle est la différence entre l'invention
revendiquée et l'état dela technique ? 3. Quel estle niveau decompétence dans l'état de
technique en question ?'2o
Si déjà la détermination exacte de l'état de la technique peut poser des problèmes
(voy. ci-avant), l'analyse qui suit montrera qu'il est encore plus difficile d'apprécier le
c^actère «non-évident» de l'invention par rapport à cet état du point de vue de
«1 homme du métier», personne fictive à laquelle il est difficile de donner un contenu
exact compte tenu de la spécialisation nécessaire et de l'évolution rapide des
connaissances dans ledomaine des innovations biologiques.
B.- Les micro-organismes
Un premier problème particulier en matière d'inventions relatives à des micro
organismes résulte du fait que, comme tous les organismes, ils vivent, se reproduisent,
se modifient éventuellement spontanément et exercent une activité sans intervention
Cf. SINGER, loc.cit., p.790, 795.
MOUSSERON, op.cit., n" 373, p.388; Directives de VOEB, C.IV.9.3.
Directives de lOEB, C.IV.9.8; R. SINGER, The case law of the EI'O boards ofappeal on inventive step
^rt.56 EPC), 16 IIC 294 (1985); J. PAGENBERG, Erfinderische Tatigkeit, in: Europàisches
Patentubereinkommen. Miinchener Gemeinschafiskommentar (hrsg. v. F.K. BEIER, K. HAERTEL G.
SCHRICKER) (Hèymanns, Koln 1984), n° 77 et sv.
Voy. la disposition similaire de la loi japonaise, art.29(2). La loi canadienne ne contient pas de
disposition spécifique à cet égard.
Graham v. Deere, 148 U.S.P.Q. 459 (S.C. 1966).
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humaine. Pour pouvoir parler d'activité inventive (humaine), il faut donc que l'activité
humaine détermine l'activité naturelle.
Cela signifie d'abord qu'on doit être en présence d'une vraie invention et non
seulement d'une découverte pour laquelle on indiquerait une application pratique (qui
pourrait toutefois être protégée en tant que procédé), car une application découle
souventde manièreévidentede la découverte (et de la description) des propriétés d'un
micro-organisme. Pour rencontrer cette objection, on a suggéré que les difficultés
surmontées lors de la recherche, découverte, isolation et description de l'organisme
nouveau devraient suffire pour démontrer l'activité inventive
Le caractère inventif se situerait alors plutôt dans la manière d'obtention de micro-
organismes que dans leur utilisation potentielle. Mais qu'en est-il si un micro
organisme est découvert suite à des recherches systématiques ne visant pas l'obtention
d'un micro-organisme déterminé pour la solution d'un problème concret ?122 La
jurisprudence de différents Etats a admis (sur la base des législations anciennes) que
des recherches systématiques ne constituaient pas un obstacle à l'activité inventive, à
cause de la non-prévisibilité des résultats de ces recherches, même si le micro
organisme produisait une substance connue ou appartenait à un genre dont les
caractéristiques étaient connues^^s Un micro-organisme nouveau peut donc être
considéré comme inventif quand la substance qu'il produit est elle-même inventive, ou
quand il permet la réalisation d'un procédé inventif soit d'obtention soit
d'utilisation
Dans ce cas, comme dans tous les cas de revendications portantuniquement surdes
procédés d'utilisation, des problèmes supplémentaires résultent de la substitution de
micro-organismes par d'autres, plus ou moins proches ou équivalents. Ainsi, par
exemple, lorsqu'à la suite d'une mutation induite d'une souche connue, celle-ci
présente un rendement supérieur'25. Quand des micro-organismes produisent les
mêmes substances connues, on admet généralement un caractère inventif si le micro
organisme revendiqué appartient à un genre différent de ceux utilisés antérieurement, à
une espèce ou souche nouvelle du même genre, ou à une souche différente de la même
espèce à condition qu'elle présente des avantages particuliers, notamment un
rendement inattendu'^6.
Voy. par exemple W. SCHICKEDANZ, Zum Problem der Erfindungshôhe bei Erfindungen, die auf
Entdeckungen beruhen, GRUR 1972, p.l61 et sv.(162); PAGENBERG,<3p.cir., n° 153, 155; R.S.
CRESPI, Microbiological inventions and the patent law - the international dimension, Biotechnology
and Genetic Engineering Review vol.3 (1985), p.l et sv.(30, 32); SAVIGNON, loc.cit., p.22; R.
TESCHEMACHER, Die Patentfâhigkeit von Mikroorganismen nach deutschem und europaischem Recht,
GRUR Int. 1981, p.357 et sv.(361); F. WUESTHOFF, Biologische Erfindungen im Wandel der
Rechtsprechung, GRUR 1977, p.404 et sv.(408).
En sens contraire: BPatG 28 juillet 1977, GRUR 1978, p.238 (239) - Naturstoffe (Antamanid): «lefait
qu'il a fallu des années de recherche pour cette découverte n'en fait pas une invention. Car on ne brevète
pas les efforts déployés, mais le résultat».
Cf. H. WIRTZ, Der Patentschutz biochemischer Verfahren (thèse, Freiburg 1967), p.17 et sv.
En Allemagne: BPatG 24 avril 1964, BPatGE 5, p.78; BPatG 6 décembre 1966, Bl.f PMZ 1967, p.328;
BPatG 30 juin 1967, BPatGE 9, p.l50. Aux Pays-Bas; OR, afd. van beroep, 27 août 1975, B.I.E. 1976,
p.348. Au Royaume-Uni: American Cyanamid v. Berk, [1973] F.SJi. 487 (518).
124 PAGENBERG. op.cit., n° 153-54.
Cf. WIRTZ, op.cit., p.21 et sv., qui voudrait admettre l'activité inventive à cause de la non-prédictibilité
des résultats de la mutation (cf. ci-avant). En ce sens aussi de manière générale H.C. WEGNER, Patent
protection for novel microorganisms useful for the préparation of known products, 5 IIC 285 (287)
(1974). De même pour le procédé de mutation: BPatG 30 juin 1967,BPatGE 9, 150.
En Allemagne: BPatG 12 octobre 1973, Bl.f. PMZ 1974, p.201. Aux Pays-Bas; OR, afd. van beroep, 3
novembre 1970, B.I.E. 1971, p.289. Au Royaume-Uni: Commercial Solvents Corp. v. Synthetic
Products Co., 43 R.P.C. 185 (1926); affaire May and Baker Ltd. et al., 65 R.P.C. 295 (1948); Commr. of
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En ce qui concerne les produits obtenus par des procédés microbiologiques, ceux-ci
sont normalement examinés, quant à l'activité inventive qu'ils incorporent, comme les
autres substanceschimiques, notamment en fonction de leur structure: cette approche
favorise la brevetabilité puisque les métabolites ont généralement une structure
complexe, qui est difficile à obtenir de manière artificiellei^"? et dont les effets sont
souvent surprenants'^s On a cependant également défendu une opinion différente
selon laquelle la vraie activité inventive se situe au niveau du micro-organisme (c'est-à-
dire son obtention ou son utilisation), les caractères des substances produites étant déjà
déterminées à ce stade^^s.
C.- Les substances et techniques génétiques
Avec le développement des techniques génétiques, l'examen du caractère inventif se
déplace de l'organisme entier vers sa structure génétique et les procédés et produits
utilisés pour sa modification. Etant donné l'évolution rapide des connaissances, le
caractère inventif sera particulièrement difficile à apprécier, mais devrait se faire en
principe sur la base des mêmes critères qu'en matière chimiquei^o, avec d'ailleurs les
mêmes problèmes de substitution et d'équivalence^^i (yoy. encore le chapitre ni).
A propos des séquences d'ADN et de leurs utilisations, on appliquera probablement
les mêmes critères qu'en ce qui concerne les micro-organismes et les substances
chimiques: l'isolation difficile de gènes, le fait qu'ils codent pour une protéine
inventive, des qualités avantageuses insoupçonnées lorsqu'ils sont insérés dans un
nouvel organisme etc. pourraient indiquer la présence d'une activité inventivei^s. Par
contre, la substitution de certaines bases par des codons équivalents ou la
détermination d'une séquence d'ADN particulière à partir d'une séquence d'acides
aminés ne devraient pas témoigner d'activité inventive^^^. Aux USA, par exemple, la
Cour d'appel fédérale a jugé que la substitution d'un gène codant pour une protéine
déterminée par l'ARN des ribosomes dans un plasmide utilisé comme vecteur était
évidente compte tenu du fait que certains des inventeurs avaient suggéré cette
substitution dans une publication antérieure et fourni des preuves préliminaires que
cette méthode pouvait être utilisée pour la production de protéinesi34
La Chambre de recours technique de l'OEB a basé l'appréciation de l'activité
inventive à propos d'un plasmide sur le fait que la souche d'origine appartenait à un
genre qui n'en contient que rarement (et alors sous une forme non utilisable comme
Patents v. Ciba Ltd., (1959) S.C.R. 378 (tous sur base de l'ancienne législation). Au Japon: directives
relatives aux procédés microbiologiques de 1970 (pt.3.3) et aux micro-organismes de 1979 (pt.4.2). Aux
Etats-Unis en sens contraire: ex parte Arzberger, 155 U.S.P.Q. 286 (POBA 1966), assoupli
ultérieurement; in re Kuehl, 177 U.S.P.Q. 250 (CCPA 1973); in re Mancy, 182 U.S.P.Q. 303 (CCPA
1974).
127 BLUM, op.cit., p.lOO. Quand ils ne sont pas revendiqués per se, mais uniquement en fonction de leurs
applications, l'activité inventive est évidemment seulement appréciée par rapport à celles-ci.
128 HONI, loc.cit., p.ll; RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.757.
H. WIRTZ, Die Einordnung der mikrobiologischen Verfahren sowie der durch diese zu gewinnenden
Erzeugnisse unter den Erfindungsbegriff des StraBburger Obereinkommens, GRUR 1970, p.l05 et
sv.(106); J.D. TAK, Protection of applied microbiology, 5 IIC 382 (399) (1974).
130 ROWLAND, loc.cit., p.142.
131 Voy. par exemple ONG, loc.cit., p.14-15.
132 Ainsi par exemple MOUFANG, op.cU., p.279 et sv.; RAUH. JAENICHEN, loc.cit., p.758.
133 Par analogie avec les Directives de l'OEB, C.IV.9.8.A.l.i] et ii]. Pour la deuxième hypothèse aussi K.G.
KRUEGER, Building a better bacterium; genetic engineering after Diamond v. Chakrabarty, 81
ColL.Rev. 159 (171 note 104) (1981).
>34 InreCFarrell, 7 U.S.P.Q2d 1673 (1680) (CAFC 1988).
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vecteur), que leplasmide présentait l'avantage par rapport à l'état de la technique d'être
stable dans l'organisme-hôte et qu'il possédait un nombre plus grand de sites de
restriction uniques et doubles^^^. Elle aégalement accepté l'activité inventive àpropos
d'un plasmide recombinant convenant pour la transformation d'un hôte bactérien et
comprenant un régulon homologue ainsi qu'un ADN hétérologue codant pour un
polypeptide hétérologue, étant donné que l'état de la technique le plus proche ne
fournissait pas des indications assez précises pourposer les jalons de l'invention. En
outre, l'invention revendiquée aétéutilisée dans denombreuses inventions ultérieures,
ce qui montre selon la Chambre qu'il s'agit d'une percée constituant une œuvre de
pionnier résultant d'une activité inventive. Enfin, elle a reconnu que lanon-évidence du
plasmide confère également une activité inventive aux autres objets revendiqués ayant
trait à sa préparation et àson utilisation dans le but de produire des polypeptides^e.
^ Les difficultés proviennent fondamentalement du fait que la plupart des innovations
résultent de l'application de quelques techniques de base bien connues, de sorte que
leur utilisation par rapport à une nouvelle matière vivante paraîtra facilement comme
évidente'3'^.
Ainsi, rOEB a déclaré que la division d'examen ne considère pas que l'isolation
d'un gène à partir d'un génome ou son isolation après transcription reverse d'ARNm
correspondant est une expérience de routine. Une attitude contraire aurait impliqué de
facto qu'aucun brevet n'aurrait pu êtredélivré dans le domaine de l'ADN recombinant
à cause de l'absence d'activité inventive^^». Au Royaume-Uni par contre, la Cour
d^appel ajugé que du t-PA humain obtenu par des techniques de génie génétique ne
témoignait pas dactivité inventive. Selon elle, il n'y avait en l'occurrence qu'une
combinaison de techniques bien connues et utilisées pour déterminer la séquence
d'ADN codant pour une substance naturelle également connue. Même si l'orchestration
des différentes étapes ne faisait pas en tant que telle partie de l'état de la technique, elle
témoigne uniquement de ténacité, d'habileté etd'efficacité de gestion, mais pas d'une
étincelle d'imagination supérieure àcelle d'un homme du métier. La Cour aégalement
tenu compte du fait que l'objectif poursuivi était bien connu et que cinq équipes
travaillaient de manière indépendante et concurrente à sa réalisation. Le fait que les
demandeurs aient été les premiers a réaliser le résultat recherché ne constituait pas,
selon elle, une indication suffisante d'activité inventive
Dans le domaine des hybridomes et anticorps monoclonaux, la jurisprudence
américaine a déjàétéamenée à seprononcer surle caractère non-évident de l'invention.
Ainsi, la substitution, dans un test diagnostique connu, d'anticorps monoclonaux
avec une affinité élevée pour des anticorps polyclonaux d'une affinité similaire, pour
les avantages connus d'anticoips monoclonaux par rapport aux anticorps polyclonaux.
135 Chambre de recours technique 3.3.2, 7juillet 1987 (T 162/86), J.O. de iOEB 1988, p.452 - Plasmide d
SG 2/Hoechst. ^
Chambre de recours technique 3.3.2, 27 janvier 1988 (T 292/85), J.O. de VOEB 1989, p.275 n° 6 -
Expression polypeptidique/GENENTECH.
Cf. St.A. BENT, R.L. SCHWAAB, D.G. CONLIN, D.D. JEFFERY, Intellectual property rights in
biotechnology worldwide (MacMillan, London 1987), p. 186 et sv.; K.H. MURASHIGE, Section
102/103 issues in biotechnology patent protection, 16 AIPLA Q.J. 294 (1988-89).
Déclaration daoût 1986, citée par SHEARD, loc.cit., p.46, qui la critique parce que l'ADN recombinant
connait d'autres applications intéressantes que celles citées par l'OEB (par exemple le «protein
engineering» et la construction de promoteurs).
Genentech Inc.'s Patent. [1989] R.P.C. 147 (203A, 221-22, 242-43, 276-78). Voy. B. SHERMAN,
Genentech and another v. Wellcome Foundation Ltd.: a step backwards in protectine biotechnoloeical
inventions, 21 IIC 76 (1990).
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a été jugée évidente en première instancedans un procès en contrefaçoni'"', mais ce
jugementa été renversé: selon la Courd'appel fédérale, il n'estpas adéquat d'apprécier
la non-évidence uniquement sur la base de l'évidence de certaines substitutions ou
différences, et elle a considéré que l'invention n'était pas évidente en tenant compte
d'éléments objectifs tels que l'impact important sur le marché et des avantages
inattendus'"*!.
L'Office des brevets a, dans un premier temps, admis la non-évidence d'anticorps
monoclonaux produits par des hybridomes à cause du caractère non prévisible de cette
technique, alors que la production d'anticorps polyclonaux par les mêmescellulesétait
connue: selon lui, même s'il était évident d'essayer de produire des anticorps
monoclonaux avec une technique connue, les résultats (c'est-à-dire les anticorps
effectivement produits) étaientclairement imprévisible et ne pouvaientêtre déterminés
qu'en exécutant l'invention, qui n'était dès lors pas évidente '^^ ^.
Ultérieurement, il a considéré comme évidents des anticorps monoclonaux contre
l'hépatite B dont l'antigèneet les deux lignées cellulaires formant l'hybridomeétaient
connues'''^, de même que des anticorps monoclonaux spécifiques pour l'interféron
humain des fibroblastes, alors des anticorps monoclonaux spécifiques à l'interféron
humaindes leucocytes et des anticorps polyclonaux de lapinspour l'interféron humain
des fibroblastes étaient connues, aux motifs que l'état de l'artétait tel qu'on avait agi
avec une espérance raisonnable de succès, et que même si le screening était laborieux,
il faisait partie du travail de routine en ce domaine '^*"*. Enfin, il a rejetécomme étant
évidente une méthode de production d'anticorps monoclonaux qui ne se distinguait
d'une méthode connue que par leremplacement d'une lignée cellulaire humaine parune
autre''*^.
La Chambre de recours a également jugé évidente la production d'huîtres
polyploïdes d'une certaine espèce, alors qu'un procédé de polyploïdisation d'huîtres
avaitété recommandé, même si des paramètres du procédé avaient dû être optimisés
pour arriver à un traitement acceptable'''*^. Enfin, une méthode d'immunisation d'êtres
humains ou de mammifères a été jugée évidente sur la base de publications
antérieures^'^'^.
En Europe, il n'existe pas encore de jurisprudence de l'OEB en ce domaine. Au
Royaume-Uni, une invention concernant des anticorps monoclonaux viraux a été
considérée comme évidente parle tribunal des brevets puisqu'elle utilisait la technique
d'hybridation connue pour la production d'anticorps et que la transposition pour la









Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies Inc., 227 U.S.P.Q. 215 (N.D. Calif. 1985).
Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies Inc., 231 U.S.P.Q. 81 (CAFC 1986). voy. M.L. SEVENSON,
Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.: are courts progress in rapidly expanding scientiHc
fields ?, 5 GaSt.ULRev. 639 (1989).
Ex parte Old, 229 U.S.P.Q. 196 (200) (Bd.App.&Int. 1985), avec une opinion contraire du juge Merker:
1application de techniques standardisées à des cellules rénales cancéreuses connues pour produire des
hybridomes attendus produisant des anticorps monoclonaux attendus pour recoimaître des gènes n'est pas
une invention brevetable.
Ex parte Goodall, 231 USJ'.Q. 831 (Bd.App.&Int. 1985).
Ex parte Erlich, cité par D. HOSCHEIT, Biotechnology patent law - An overview including recent
developments, Biotechnology Patent Conférence Workbook, op.cit.(1987), p.l et sv.(5).
Ex parte Sugimoto, 14 U.S.P.Q.2d 1312 (Bd.App.&Int.Int. 1990).
Ex parte Allen, 2 U.S.P.Q.2d 1425 (Bd.App.&Int. 1987).
ExparteBeck, 9 U.S.P.Q.2d 2000 (Bd.App.&Int. 1987).
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dépendait uniquement de l'antigène qui l'avait généré '^'®. Certains auteurs se sont par
contreprononcés en faveur de l'existence d'une activité inventive pour les anticorps si
les antigènes sont inventifs (et nouveaux) ou si les anticorps présentent des
caractéristiques surprenantes, même si la technique de production est bien connue'^s.
Les juges anglais se sont basés e.a. sur une publication où une application de la
technique de base à des domaines similaires avait été prédite comme évidente. La Cour
d'appel fédérale américaine a été moins stricte à cet égard car selon elle, des
publications antérieures qui n'indiquent pas comment obtenir un résultat suggéré ne
détruisent pas la non-évidence, et le fait qu'il est «évident d'essayer» n'est pas un
critère adéquat pour juger de la non-évidenceMais elle aprécisé ultérieurement que
l'existence du caractère évident ne requiert pas une prédiction absolument certainede
succès, mais qu'un espoir raisonnable de réussite peut suffiri^i. Hest donc clair que
des prédictions spéculatives peuvent poser de réels problèmes pour l'appréciation de
l'activité inventive, d'autant plus si celle-ci se fait expost au moment d'une action en
contrefaçon: comment en effet déterminer l'état de la technique au moment de
l'invention si celui-ci change parfois substantiellement au cours d'une même année ?i52
D.- Les plantes
Sous les anciennes législations européennes, les tribunaux n'ont jamais étéamenés
à se prononcer sur l'application de cette condition (ou son équivalent fonctionnel) aux
obtentions végétales, cet aspect particulier étant d'ailleurs couvert parla controverse
invention - découverte (voy. également le § 2).
Les directives japonaises relatives aux brevets de plantes ne contiennent pas de
critères pour apprécier l'activité inventive, au motif qu'il est très difficile d'apprécier
l'état de la technique. Elles spécifient seulement qu'il faut une certaine créativité qui
sera appréciée sur la base des différences par rapport aux plantes parentales etque la
plante nouvelle ait été obtenue par des moyens artificiels (par exemple lecroisement, la
mutation) et ne soit pas le résultat d'une découverte^5^.
Aux Etats-Unis, il nesemble pas clair comment il faut appliquer le critère de non-
évidence ordinaire aux plantes brevetables sous l'art. 1011^4 du Utility Patent Act. Dans
le cadre du Plant Patent Act, qui pose les mêmes conditions de protection, il a étéjugées qu'en appliquant le test de non-évidence aux plantes, on ne peut donner de
signification raisonnable au troisième critère (voy. supra), et que les deux premiers
rappellent la condition de caractère distinctif, de sorte que, si on veutdonner à la non-
1''* Wistar Institute's Application, [1983] R.P.C. 255.
RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.759-60; BAUMBACH, loc.cit.(1987), p.120-21 (le procédé deviendrait
inventif par le produit qu'il permet d'obtenir).
Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies Inc., 231 U.S.P.Q. 81 (CAFC 1986).
Inre OFarrell, 7 U.S.P.Q.2d 1673 (1681) (CAFC 1988), où laCour donné également des indications sur
le sens des termes «évident d'essayer»; Amgen v. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., 13 U.S.P.Q.ld 1737(D.C. Mass. 1989): en l'absence d'un espoir raisonnable de réussite, le résultat n'était pas évident même
s'il était évident d'essayer certaines expériences.
Cf. J. GOLDSTEIN, The scope and enforcement of biotechnology patents, Biotechnology Patent
Conférence Workbook, op.cit.(1985), p.93.
Directives de 1975, pt.3.1.1.b; GOTO, loc.cit., p.20. Cf. DEUTSCHE VEREINIGUNG FUR
GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT, Stellungnahme zum Fragebogen des
Bundesministeriums der Justiz, GRUR 1987, p.506 et s.(508): l'activité inventive pourrait résider dans
le choix des plantes parentales.
'54 NEAGLEY, JEFFERY, DIEPENBROCK, loc.cU.. p.23-24.
Yoder Bros. Inc. v. Califomia-Florida Plant Corp., 193 U.S.P.Q. 264 (292-94) (5th Cire. 1977).
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évidence une signification indépendante, il faut se référer à autre chose que des
caractéristiques observables. L'approche la plus promettrice serait selon la Cour
fédérale la référence au critère de la brevetabilité, c'est-à-dire l'existence d'une
invention, dont le but est de garantir qu'on n'accorde pas un monopole pour des
améliorations mineures; en matière végétale, le fait de développer ou de découvrir une
nouvelle variété qui maintient les qualités désirables des ancêtres et d'y ajouter des
améliorations significatives, ainsi que de préserver le nouveau spécimen par
reproduction asexuée constituerait un exploit non négligeable justifiant l'octroi d'un
brevet.
Ainsi, s'il s'agit d'une plante alimentaire, le critère déterminant pourrait être sa
valeur nutritive ou sa prolificité. Quand il s'agit d'une plante médicinale, il pourrait être
tenu compte de l'augmentationou de la modificationde sa valeur thérapeutique. De la
même manière, une plante ornementale serait jugée en fonction de l'accroissement de
sa beauté et de son attrait par rapport aux autres plantes du même type, de son utilité
dans l'industrie, et de l'amélioration qu'elle représente par rapport aux plantes
omementales préexistantes en fonction de l'ensemble de ces caractères.
La Cour s'est également prononcée sur l'objection que la condition n'était pas
remplie parce que l'apparition de sports (en l'espèce des sports de couleur de
chrysanthèmes) était prévisible: elle a admis que l'hommedu métier peut prédire dans
une certaine mesure l'apparition de sports, et qu'il fait partie de la compétence d'un
obtenteur de savoir ce qu'il cherche et de préserver par reproduction asexuée les
plantes mutées. Il serait selon elle cependant contraire à la finalité de Plant Patent Act
d'admettre uniquement la brevetabilité de sports rares, jamais vus, sinon
génétiquement impossibles. Et elle a conclu que l'apparition récurrente de sports
n'empêche pas l'existence d'une invention puisqu'il n'y a pas de plante brevetable
avantque quelqu'un ne reconnaisse son caractère unique et différent et trouve queces
traits peuvent êtrepréservés par reproduction asexuée en quantités commerciales^^®.
§ 2. Système UPOV
La Convention UPOV n'a pas retenu l'activité inventive comme condition de
protection, sans doute pour partie parce qu'elle permet de protéger des découvertes.
Le problème de porter un jugement sur l'activité inventive en cette matière résulte
fondamentalement du fait qu'elle est «appréciée sur la based'un état de la technique qui
semble ressortir à la fois de la maîtrise scientifique de la structure de l'espèce
(généalogie, liens de parenté entre les variétés, populations sauvages, populations
d'origine), de la photographie des caractéristiques des variétés existantes (mutations
faciles, grande hétérogénéité, nombre de variétés obsolètes, de variétés du domaine
public, de variétés parapluie etc.) et des techniques de création lesplus fréquemment
employées (sélection, hybridation, génie génétique): si l'état de la technique devait,
pour rendre la réalité de la création végétale, être aussi flou, la notion d'activité
inventive perdrait beaucoup de sa consistance car ellepourrait s'exercer sur un nombre
quasiment illimité deparamètres sans cohérence les unspar rapport aux autres
En outre, toute combinaison de caractères connus peutparaître évidente, même si la
mise en œuvre est difficile. Et plus une combinaison est désirable, plus elle paraîtra
L'arrêt est sévèrement critiqué par COOPER, op.cit., § 8.06 qui estime sur la base de In re Mancy
(précité) qu'une variété nouvelle ayant un caractère distinctif est nécessairementnon-évidente.
M.A. HERMITTE, Conclusions, in: LA MEME, op.cit., p.247 et sv.(248).
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évidente, commepar exemple la résistance à des herbicides pour des plantesagricoles.
Si donc on faisait dépendre l'octroi d'un titrede protection d'une activité inventive, peu
de variétés pourraient être protégées^^s
Malgré ces difficultés, certains rapprochements peuvent être faits entre la condition
d'activité inventive et l'exigence d'un caractère nettement distinctif (voy. encore ci-
avant): en effet, l'exigence de la distinction par rapport aux variétés notoirement
connues concerne également l'écart requis par rapport à un état de la technique, qui
n'est cependant pas apprécié sur la base du caractère plus ou moins évident pour
l'homme du métier (ce qui présuppose implicitement une activité intellectuelle), mais
concrètement sur la base de critères spécifiques à l'espèce à laquelle appartient la
variété, objet de protection qui peut avoir été trouvé ou obtenu par hasard^^'.
Section 3. L'application industrielle
§ 1. Droit des brevets
A.- Généralités
L'art.57 CBE dispose (\\x'«une invention est considérée comme susceptible
d'application industrielle si son objet peut êtrefabriqué ou utilisé dans tout genre
d'industrie, y compris l'agriculture».
Cettecondition, reprise textuellement dans les différentes législations nationales^®,
ne devrait pas poser de problèmes en tant que domaine d'application. Le terme
«industrie» doit être compris au sens large comme l'exercice de toute activité physique
de caractère technique, c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts
mécaniques par opposition aux beaux-arts^®!. Rappelons cependant les réticences
législatives d'admettre l'existence d'une application industrielle d'inventions
concernant le traitement du coips humain ou animal (voy. le chapitre IV de la deuxième
partie).
Pourque l'objet de l'invention puisse être «utilisé oufabriqué», la règle technique
qui divulgue l'invention doit pouvoir être exécutée. Etant donné le lien direct de cette
condition implicite avec celle de «reproductibilité», elle sera examinée au chapitre
suivant.
A. HEITZ, Intellectual property in new plant varieties and biotechnological inventions, EIPR 1988,
p.297 et sv.(300).
LANGE, loc.cit., p.33: «L'avantage ou la qualité inventive d'une obtention ne tiennent souvent qu'à la
différence (par exemple dans le domaine des plantes ornementales) ou au choix de lignées parentales
relativement proches sans niveau inventif ausens qui est donné normalement à cette expression endroit
des brevets». Cf. W. LESSER, Anticipating UK Plant Variety Rights, E/PX 1987, p.172 et sv.(174):
plutôt que de non-évidence, il faudrait parler d'amélioration substantielle; c'est-à-dire une modification
discernable d'un élément observable. Cf. UPOV, Consêquencesz éventuelles de la biotechnologie dans le
domaine de la protection de la propriété intellectuelle (doc. IOM/in/2 du9 juillet 1987), p.5: l'exigence
d'activité inventive n'estpas considérée comme appropiée pour les résultats des travaux de sélection, de
sorte que le principe du caractère distinctif doit être maintenu.
Saufen Suisse, où cette condition prévue à l'art.!, al.ler n'est pas explicitée, mais devrait avoir le sens
indiqué par l'art.57 CBE: Directives, X-22.2.
161 Directives de l'OEB, C.IV.4.1.
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La loi japonaise exige également une application industrielle (art.29(l)) mais ne
définit pas lanotion, pas plus que laloi canadienne qui requiert une certaine utilité pour
l'invention (art.2.d). La condition d'utilité dans la loi américaine (art. 101) est plus
large qu'une simple application industrielle, parce qu'elle signifie que l'invention ne
peutpasêtre «illégale, immorale, nuisible, frauduleuse, frivoleou inopérante».
B.- Les innovations biologiques
Etant donné que la recherche d'une protection par brevet pour des innovations
biologiques témoigne d'une insertion de celles-ci dans un environnement industriel (au
sens large), il nedevrait en principe pasêtredifficile de remplir cette condition, en tout
cas pour les innovations dans le domaine de la bio-industrie^^^.
Depuis que l'agriculture (au sens large) est considérée comme un genre d'industrie
(voy, le chapitre III de la deuxième partie), les innovations dans le domaine de la
sélection végétale et animale devraient également être capables de remplir cette
condition. Aux Etats-Unis, un problème a pu se poser pour établir l'utilité des plantes
(ornementales), mais sous le Plant Patent Act, cette condition n'est apparemment pas
appliquée (la jurisprudence considère qu'elle est remplacée par celle de caractère
distinctif'®^), et sous leUtility Patent Act, l'indication d'une valeur esthétique pourrait
suffire auregard de lajurisprudence'^ . Au Japon, les directives enmatière deplantes
précisent seulement incidemment que les plantes doivent avoir assez d'uniformité (ou
d'homogénéité) et deperpétuité (ou de stabilité) pour être susceptibles d'être utilisées
dans rindustrie'®5_
Un dernier problème résulte du fait que certains procédés ne se prêtent par leur
nature guère à une application industrielle répétée: ainsi des procédés d'obtention de
plantesi66 (sauf pour les hybrides de première génération) ou les procédés de génie
génétiquequi ne sont destinés qu'à être utilisés quelques fois (même s'ils sont
reproductibles) parce que leur résultat peut lui-même être multiplié oureproduit. La
jurisprudence ne semble cependant pas tenir compte de cet aspect, et la gravité de cet
obstacle est également tempérée par le fait que des brevets de produits peuvent être
obtenus pour ces résultats, de sorte que leprocédé de production sera couvert.
C." L'application industrielle et la recherche fondamentale
La difficulté la plus répandue en la matière découle du fait qu'en règle générale,
cette condition doit être remplie au moment du dépôt de lademande deprotection. Une
application stricte de ceprincipe peut alors poser des problèmes, notamment pour les
inventions dans ledomaine de larecherche fondamentale: une découverte (scientifique)
ne devient brevetable comme invention que si une application pratique peut lui être
® Au Japon, les directives concernant les micro-organismes, pour le reste assez explicites, ne contiennent
même pas de référence à cette condition.
Yoder Bros. Inc. précité, p.291.
NEAGLEY, JEFFERY, DIEPENBROCK, loc.cit., p.23.
Directives de 1979, pt.2.
H.G. HESSE, Zur Patentierbarkéit bei Zûchtungen, GRUR 1969, p.644 et sv.(649).
F. BAUMBACH, Patentierung gentechnischer Ergebnisse, neuerer B 1980, p.l35 et sv.(137). Voy. déjà
Général Electric Co. Ltd.'s Application, [1961] R.P.C. 21: un procédé de mutation induite par un
traitement électrique n'est pas susceptible d'application industrielle, même si le micro-organisme ainsi
obtenu l'est.
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donnéei^S; or, celle-ci n'est pas toujours évidente au moment de cette découverte, peut
cependant se révéler ultérieurement (voy. par exemple la technique des hybridomes et
les anticorps monoclonaux).
n faudrait donc retarder lademande de brevet jusqu'au moment où cette application
concrète existe. Même si le passage de la recherche à l'application concrète est
particulièrement rapide dans ce domaine, laperte de temps inévitable peut avoir pour
effet qu'entre-temps un concurrent obtient un brevet anéantissant la possibilité de
protection propre.
L'idée de base en matière de brevets est l'attribution d'un monopole temporaire
d'exploitation en échange d'un «bien» (produit ou procédé) mis à la disposition du
public. Conformément à la logique du marché, ce bien est concret et pratique, lié àla
commercialisation de l'invention. Et le bénéfice tant pour le public (consommateur) que
pourl'inventeur (producteur) est envisagé comme étant actuel (ou réalisable à brève
échéance) 169^ même si la CBE n'exige pas àproprement parler une utilité pour l'objet
de l'invention.
Les découvertes fondamentales, qui présentent probablement un plus grand intérêt à
long terme, mais qui ne peuvent être rémunérées actuellement par le marché, ne
répondent pas à cette logique et doivent dès lors être encouragées (financées),
rétribuées et exploitées par les pouvoirs publics au sens large, y compris les
universités. Le point crucial est dès lors de voir dans quelle mesure une innovation qui
au départ n'est pas conforme à la logique des brevets, pourrait y entrer dans un délai
raisonnable, de sorte que l'octroi d'un brevet ab initio serait justifié
^La réponse à cette question peut difficilement être donnée dans l'abstrait, mais
dépend de chaque cas d'espèce. Pour certains produits, on peut faire appel aux
solutions appliquées aux produits (chimiques) intermédiaires, dont la seule utilité estde
servir comme matière première à l'obtention d'une substance finalei^i. Mais ces
concepts ne s'appliquent pas sans difficultés dans toutes les circonstances. Ainsi, selon
daucuns, un vecteur contenant le gène d'une hormone de croissance serait le produit
intermédiaire pour cette hormone'^ ^; selon d'autres, un produit intermédiaire est
transformé en produit final, alors que laséquence d'ADN n'est pas transformée, mais
fournit seulement l'information génétique nécessaire pour la production de
rhormonei''3_
16g Le critère dapplication industrielle est d'ailleurs généralement utilisé pour délimiter les concepts de
découverte etdinvention: H.G. VOGEL, Die gewerbliche Venvertbarkeit als Patentierunesvoraussetzuns
(thèse, Mtlnchen 1977), p.26 et sv.
Voy. en ce sens, par exemple, aux Etats-Unis: Brenner v. Manson, 148 U.S.P.Q. 689 (695) (S.C. 1966)-
in re Joly, 153^ U.S.P.Q. 45 et in re Kirk, 153 U.S.P.Q. 48 (CCPA 1967) (l'utilité ne doit pas dépendre de
recherches ultérieures) concernant des produits et procédés microbiologiques.
"^ Cette problématique dépasse largement le domaine des innovations biologiques et exige un réexamen
des idées fondamentales et la prise en compte de situations nouvelles (par exemple les universités se
situant à mi-chemin entre le public et le privé).
Voy. chambre de recours technique, 20 avril 1983 (T 65/82), J.O. de l'OEB 1983, p.327 -
yclopropane/BAYER; en général M. DE HAAS, Brevet et médicament en droit français et en droit
européen (Litec, Paris 1980), n" 341 et sv.; B. VAN REEPINGHEN, M. DE BRABANTER, Us brevets
d invention (Larcier, Bruxelles 1987), p.54 et sv.; aux Etats-Unis Reiners v. Mehltretter, 236 F.2d 418(421-22) (CCPA 1956); au Japon: Opération standards conceming substance patent system and multiple
claim system. Part 1, Ist, Vn.l, Yusa and Hara Patent News vol.3 (1976), n° 1, p.27.
J.L. IHNEN, Patenting biotechnology: a practical approach, 11 Rutgers Computer &Technoloey Law
Journal 407 (412) (1985). = t sj
RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.757.
CHAPnriE I. CONDITIONS DE FOND 178
En ce qui concerne les séquences d'ADN, l'indication de la fonction spécifique
exercée en tant que signal de régulation'"''' ou le type de cellules dans lequel un
plasmide peut être inséré'''^, par exemple, pourraient signaler une utilisation
immédiate, même si elle n'est pas vraiment industrielle.
Une interprétation libérale des textes pourrait également contribuer à une solution:
comme les art.52 et 57 CBE exigent uniquement que l'invention soit «susceptible
d'application industrielle», on peut considérer que l'indication d'une possibilité
d'application soit suffisante!''® Cgci pourrait être combiné avec la possibilité
d'apporter des modifications à la demande sur ce point jusqu'à la publication de la
demande.
Une autre approche consiste à admettre comme application industrielle l'utilisation
dans d'autres recherches'"'' (qui pourraient aboutir à des applications concrètes), c'est-
à-dire àconsidérer ledomaine de la recherche (à l'université, dans lesecteur public ou
dans les entreprises privées) comme un secteur industriel. Cette vue n'est cependant
pas partagée par la jurisprudence américaine et canadienne'"'®.
L'interprétation la plus large consiste à considérer que tout procédé qui peut être mis
en œuvre dans le cadre des activités d'une entreprise industrielle pour répondre aux
objectifs de cette dernière, et tout produit pouvant être obtenu ou utilisé dans le cadre
des activités d'une entreprise industrielle destinées à promouvoir lesobjectifs de celle-
ci devrait êtreconsidéré comme susceptible d'application industrielle'"'^ .
Si les propositions mentionnées peuvent contribuer à une solution par
l'interprétation des textes, elles ne résolvent pas leproblème de fond. Une protection
trop large, qui découle facilement de la protection de résultats de la recherche
fondamentale, risque d'entraîner des effets pervers, c'est-à-dire une monopolisation
indésirable de produits et procédés au niveau de la recherche (voy. le chapitre in dela
quatrième partie). Enfin, on en arrive de nouveau au problème de la brevetabilité des
découvertes (scientifiques), qui ne peuvent justement être protégées que par
l'intermédiaire deleurs applications concrètes (voy. lapremière partie).
Cf. BENT, loc.cit., p.77-79, OREDSSON, loc.cit., p.25I.
STRAUS, op.cit., n° 86.176 STRAUS, op.cit., n° 87. En matière de génie génétique, le projet de directives japonaises de 1984 requiert
l'indication de l'utilité avec un «certain degré de certitude». Selon IHNEN, loc.cit., p.419, l'invention
doit avoir été développée jusqu'à un stade d'utilité suffisamment définie: il ne suffirait pas, par exemple,
d'avoir créé un vecteur susceptible de transformer des plantes; encore faut-il que cette transformation ait
été réalisée avec succès.
En spécifiant par exemple le domaine des recherches ultérieures: B.C. AUERBACH, Biotechnology
patent law developments in Great Britain and the United States: analysis of a hypothetical patent daim
for a synthesized virus, 6 Boston Collège International and Comparative Law Review 563 (578) (1983).
Cf. PAGENBERG, op.cit., n° 2, 61: si une invention est«finie», c'est-à-dire exécutable et reproductible,
on ne jjeut nier 1application industrielle pour la seule raison que l'application est seulement possible
dans des laboratoires.
Au Canada, la décision Abitibi (62 C.P.R.ld 81 (1982)) a disposé que le micro-organisme ne doit pas
avoir pour seule utilité d'être une curiosité de laboratoire qui sert uniquement comme matériel de départ
pour d'autres recherches. Dans le même sens l'arrêt américain Brenner v. Manson (148 U.S.P.Q. 689
(S.C. 1966)) à propos d'une substance chimique dont la seule utilité était d'être unobjet susceptible des
recherches ultérieures.
OMPI, doc. BioT/CE/III/2, n' 22 67, solutions n° 3, 10; laprotection serait nécessaire pour éviter que les
résultats soient gardés secrets, alors que la protection par brevet stimulerait l'activité de recherche des
concurrents.
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§ 2. Système UPOV
Conformément à la logique du système, cette condition n'existe pas comme
prérequis à la protection^®"; la variété est considérée avoir une utilité qui découle de sa
nature-même, et comme l'objet protégé existe déjà matériellement, il n'y a pas de règle
à exécuter.
Rappelons cependant que l'idée d'une certaine utilité ou valeur de la variété
transparait dans les discussions sur l'appréciation du caractère distinctif (voy. la
section 1, § 2; comp. ci-avant pour le Plant Patent Act).
Actes (1957-1962, 1972), p.33: ce critère est subjectif, local et temporaire; il est déjà difficile de
l'appliquer sur le plan national, mais impossible sur plan international (comp. les divergences de vue
existant au moment de la rédaction de la CPOV quant à l'insertion de l'agriculture dans le domaine des
brevets).
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Chapitre II
CONDITIONS DE FORME
Les conditions de forme ont trait aux formalités à remplir pour obtenir une
protection, c'est-à-dire à ce que doitfaire le demandeur plutôt qu'à ce que doit être
l'objet de la protection.
La plupartde ces formalités ne présentent aucune particularité dans le domaine des
innovations biologiques et n'attireront pas l'attention dans la suite. D'autres cependant
sont inhérentes à la logique même du système de protection et à son fondement, et
prennent ainsi l'apparence et l'importance de conditions de fond. Ainsi en est-il de la
divulgation en droit des brevets, qui a joué un rôle essentiel dans les difficultés
rencontrées pourprotéger lesinnovations biologiques.
Après avoir rappelé les éléments essentiels d'une divulgation conforme aux
exigences légales dans ce système de protection, on les analysera dans leurs
applications particulières aux inventions biologiques, lesquelles seront comparées aux
solutions du droit américain des brevets de plantes et du système UPOV.
Section 1. Généralités sur la divulgation
en droit des brevets
§ 1. Fondements
Pour pouvoir obtenir la protection de son invention, l'inventeur doit la révéler au
public dans sa demande de brevet, c'est-à-dire la divulguer.
Cette divulgation trouve sa justification dans une idée de base du système: sans
brevet, un inventeur ne peut se protéger que par le secret, et ceci risque de freiner le
procès scientifique et technique. Pour éviter ces effets négatifs, on lui accorde des
droits exclusifs temporaires enéchange de la divulgation de son invention, qui tombe
dans le domaine public à l'expiration du monopole. Les droits exclusifs sont en
quelque sorte lacontre-partie del'enrichissement de l'état de la technique, cequid pro
quo étant basé sur un contrat tacite entre l'inventeur et la société.
Cette divulgation remplit enpremier lieu différentes fonctions techniques:
• avertir les tiers de l'existence du brevet pour prévenir des contrefaçons
involontaires.
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• prévenir que deux brevets soient délivrés pour la même invention enprécisant l'état
de la technique,
• déterminer en quoi consiste l'invention pour délimiter le monopole accordé (cf
art.69(l) CBE), et
• garantir qu'à l'expiration du brevet l'invention divulguée puisse effectivement être
utilisée par le public.
A côté deces fonctions juridiques, ladivulgation dans les demandes debrevets joue
également un rôle important du pointde vue économique^:
• elle informe le public par un aperçu de l'état récent du développement
technologique,
• elle dirige ceux qui sont intéressés dans l'exploitation d'inventions vers la source
spécifique d'innovations intéressantes, et
• elle fournit des indications sur l'activité de recherche en général et celle des
concurrents en particulier.
§ 2. Divulgation suffisante
Pourque la divulgation puisse remplir ses fonctions techniques, elle doit contenir
les éléments essentiels qui vont servir de fondement aux revendications déterminant
l'étendue de protection (voy. le chapitre suivant). En outre, la théorie conti^ctuelle de
l'échange entre la société et l'inventeur n'ade sens que si la divulgation de l'inventeur
est suffisante pour qu'elle puisse réellement être appliquée pardes tiers à l'expiration
du monopole. Aux termes de l'art.83 CBE^, elle doit «être suffisamment claire et
complètepour qu'un homme du métier puisse l'exécuter».
De manière similaire, l'art. 112, al.ler de la loi américaine exige une description
écrite de l'invention, en termes concis et exacts pour qu'un homme du métier auquel
l'invention se rapporte ou estapparentée puisse laréaliser et l'utiliser {«enablemént»)',
en outre l'inventeur doitindiquer la meilleure voie envisagée pourexécuter l'invention
{«best mode»). Desdispositions similaires se trouvent dans les loisjaponaise (art.36,
al.2 et 4) et canadienne (art.36(l)).
La vérification de l'existence d'une divulgation suffisante s'effectue à un triple
niveau:
1. La description
Il s'agitd'identifier l'invention par la caractérisation du produit breveté ou, en cas
de procédé, par l'indication des opérations à effectuer, du matériel de départ et des
moyens mis en œuvre pour la réalisation ou l'utilisation de l'invention.
2. L'«exécutabilité»3
L'invention doit pouvoir être exécutée par l'homme du métier sur la base de la
description fournie, c'est-à-dire
Voy. notamment F.K. BEIER, Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, p.214 et sv.(225) (= 3 IIC
423 (448)): F.K. BEIER, J. STRAUS, The patent System and its informational function - yesterday and
today, 8 lie 387 (1977).
Art.l7, § 1, al.ler de la loi belge, art.l4bis, al.ler de la loi française, art35(2) de la loi allemande, art.50
de la loi suisse, art.l4(3) de la loi anglaise, art.22B(l) de la loi néerlandaise.
Ce néologisme, issu de la traduction du terme allemand «Ausfilhrbarkeit», estempnmté au droit suisse: cf.
BURNIER, op.cit., p.l05 et sv.
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• en cas de brevet de produit, le produit doit pouvoir être obtenu selon la manière
indiquée;
• en cas de brevet de procédé, le procédé lui-même doit pouvoir être mis en œuvre, ce
qui implique quele matériel de départ et les moyens d'exécution soient disponibles
ou puissent être obtenus selon les indications de la demande de brevet.
L'homme du métier doit pouvoir atteindre le résultat envisagé sans qu'il ait à
exercer lui-même une activité inventive ni à mettre en œuvre des efforts déraisonnables
au-delà des mesures usuelles faisant partie de son travail de l'homme de l'art^.
L'«exécutabilité» relève en premier lieu de la condition d'utilisation industrielle^ qui
n'est pas remplie si l'impossibilité d'exécution résulte de causes objectives et
dirimantes, telles que la contrariété aux lois de la physique ou de la biologie,
l'inexistence matérielle d'objets ou de substances nécessaires à l'exécution etc.'
L'«exécutabilité» ne doit donc pas être seulement théorique, mais concrète, pour que le
public soiteffectivement enrichi au moment de l'expiration du brevet.
L'impossibilité d'exécution peut également résulter de causes subjectives et
surmontables, dont notamment une invention non achevée, des renseignements
incomplets, ou unedescription imprécise (parexemple en ce qui conceme les matières
premières utilisées). C'est de ce point de vue que r«exécutabilité» relève de la
divulgation, même sous son aspect objectif. Car l'examinateur ne vérifie jamais in
concreto siune invention peut être exécutée, mais sesert à cette fm del'information qui
lui est fournie.
Enfin, r«exécutabilité» est liée à la notion d'invention, étant donné qu'une
découverte en tantque tellen'estpas susceptible d'être exécutée.
3. La «reproductibilité»®
Le concept de «reproductibilité» implique les mêmes exigences que celui
d'«exécutabilité», maisy ajoute celleque l'exécution de l'invention puisse être réitérée
à l'infini.
Cette condition découle de lanotion même d'invention définie comme une règle, ce
qui implique ipso facto qu'elle doit pouvoir être reproduite. Le résultat indiqué doit
pouvoir être atteint demanière régulière, c'est-à-dire il ne doit pas dépendre totalement
du hasard (ce quirendrait l'exécution aléatoire), et Udoit pouvoir être obtenu avec une
probabilité suffisante"'.
La «reproductibilité» n'est souvent pas distinguée de r«exécutabilité» quiestenfait
englobée dans la première®. Cela n'aura normalement pas d'effet sur la divulgation
suffisante, mais on verra dans la suite que cette distinction est particulièrement
importante dans le domaine des innovations biologiques.
^ Voy. par exemple TROLLER, op.cit., p.l54.
5 Voy. VOGEL, op.cit., p.82 et sv.; PAGENBERG, op.cit., n° 26 et sv.
®«Wiederholbarkeit» (voy. la note (3)): BURNIER, op.cit., p.ll2 et sv.; VOGEL, op.cit., p.l24 et sv.;
PAGENBERG, op.cit., n° 30 et sv.
TROLLER, op.cit., p.152.
^ Voy. par exemple les Directives de l'OEB, C.n.4.n.
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§ 3. Moment de la divulgation
Les conditions de forme, dont notamment la divulgation, doivent être remplies au
moment de l'introduction de la demande, sous réserve de la possibilité de corriger des
irrégularités et d'apporter des précisions en cours de procédure (voy. les art.91, 123
CBE).
Cela signifie notamment qu'à ce moment, l'invention doit avoir atteint un stade de
développement suffisant pour être réalisée et reproduite', et que les éléments
nécessaires à cette fin doivent être disponibles.
Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration
d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (ou même avant ce
délai sur requête du demandeur). Cette publication comporte la description, les
revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés
(art.93 CBE). Une deuxième publication a lieu en cas d'octroi du brevet,
simultanément avec la mention de la délivrance du brevet (art.98).
Au Japon, la demande est également publiée 18 mois après le dépôt en vue de la
mettre à l'inspection publique (art.65bis: «kokoku koho»), et une deuxièmepublication
a lieu après un examen positif et l'octroi d'un brevet (art.51: «kokai koho»). Le
Canada et les Etats-Unis d'Amérique ne connaissent pas de système de double
publication. La seule publication a lieu au moment de la délivrance du brevet.
Section 2. La description
§ 1. Droit général des brevets
Dans le domaine des innovations biologiques, les problèmes particuliers de
description ont essentiellement trait à l'identification et à la caractérisation des
organismes vivants nouveaux (oude fractions subcellulaires nouvelles) revendiqués en
tant que tels ou intervenant dans des procédés d'obtention ou d'utilisation. La
descriptionécrite ne doit pas fournir une description scientifique exhaustivede toutes
les caractéristiques de l'organisme en question, mais elle doit permettre de reconnaître
ce qui est revendiqué et de le distinguer de ce qui n'est pas protégé^o. Le dépôt de
micro-organismes, instauré pour faire face à ces problèmes, a soulevé à son tour des
questions spécifiques.
A.- L'identification et la caractérisation d'organismes vivants^^
1. Plantes et animaux
Ce sont les plantes qui, historiquement, ont soulevé pour la première fois le
problème de la description précise d'organismes vivants en vue d'une protection par
brevet. En raison des connaissances scientifiques encore insuffisantes, notamment
dans le domaine de la systématique botanique, on devait admettre qu'une description
' F. PANEL, La protection des inventions (Lib. Techn., Paris 1977), n° 205.
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écrite ne permettait pas d'identifier clairement une plante ou variété et que cette
impossibilité empêchait une appréciation correcte de la nouveauté'^.
Après la dernière guerre, on a parfois admis que cette difficulté pouvait être
surmontée pour certaines variétés (notamment des fleurs)et l'attention s'est portée
sur la condition de reproductibilité (voy. ci-après). Depuis l'instauration du système
UPOV et l'exclusion des variétés végétales du champ de brevetabilité, la question n'a
plus été discutée jusque récemment (voy. le point B.). Les nouvelles techniques de
caractérisation génétique devraient permettre de faire des progrès au niveau de
l'identification des organismes. Mais selon le type d'invention revendiquée, celles-ci
ne sont pas nécessairement adéquates pour fournirune description pertinente complète
(par exemple lorsque l'environnement influence le phénotype qui est déterminant pour
l'invention revendiquée, par exemple une fleur).
La situation devrait être similaire en ce qui concerne les animaux, encore qu'on ne
dispose guère d'expérience en la matière '^*. Tant les plantes que les animaux peuvent
être décrits par leur procédé d'obtention lorsqu'on vertu des revendications ils ne
constituent pas des «entités biologiques définissables individuellement, se distinguant
par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques»^^, c'est-à-dire des
variétés végétales ou des races animales.
2. Micro-organismes
Comme en matière végétale, la description des micro-organismes aux fins de
l'obtention d'un brevet est tributaire des outils dont disposent les scientifiques en
matière de taxonomie^®. Dans la pratique des brevets, on caractérise les micro-
organismes essentiellement par des propriétés morphologiques et surtout
physiologiques '^^ , et la classification taxonomique se fait sur la base des ouvrages
fondamentaux en la matière, selon le type de micro-organismes en question'®.
Cependant, toute description et classification, même scientifiquement défendable,
est généralement provisoire et entachée d'une certaine appréciation subjective, parce
qu'elle dépend de l'état donné des connaissances, des efforts consentis dans le travail
d'identification et de l'importance accordée à l'un ou l'autre trait.
Voy. par exemple VAN HARREVELD, op.cit., p.68 et sv.
Voy. par exemple en Allemagne: BGH 6 juillet 1962, GRUR 1962, p.577 (579) - RosenzUchtung, et F.
WUESTHOFF, Patentschutz filr Pflanzenzuchtungen, GRUR 1962, p.555 et sv.(557). Dans la décision
BPatG 16 octobre 1973, GRUR 1975, p.654 - Usambara-Veilchen par contre, la description a été jugée
insuffisante.
Voy. par exemple in re Merat, 168 U.S.P.Q. 471 (CCPA 1975), où le demandeur avait utilisé une
description génétique du processus d'obtention par l'indication des gènes dominants et récessifs.
Chambre de recours technique 3.3.2, 10 novembre 1988 (T 320/87), n° 3, J.O. de l'OEB 1990, p,71 -
LUBRIZOL; Division d'examen, 14 juillet 1989, J.O. de l'OEB 1989, p.451, n° 6 - Souris
oncogène/HARVARD. Voy. le chapitre suivant, section 1, § 2.
Voy. la première partie, chapitre I, section 3. § 2, ainsi queL.G. SILVESTRINI, D. GOTTLIEB, Taxonomy
and légal aspects of industrially important micro-organisms, I Global Impacts of Applied Microbiology
109 (1964); J. RUDOLPH, Die Weitergabe von Kenntnissen zur Losung technischer Aufgaben, beCrachtet
an mikrobiologischen Erfindungen, neuerer B 1968, p.l6 et sv.; I. MARCUS, Micro-organisms in patent
disclosures, 19 Advances in Applied Microbiology 11 (1975); BLUM, op.cit., p.12 et sv.; T.
EISENSCHTTZ, C.E. THOMPSON, Descriptions of micro-organisms in patents and journal articles, 4
World Patent Information 126 (1982); J.D. TAK, Microbiological patent information, 6 World Patent
Information 4 (1984).
Deux micro-organismes morphologiquement identiques peuvent se distinguer physiologiquement de
manière telle que leurs utilisations spécifiques peuvent être brevetées: BPatG 6 décembre 1966, Bl.f. PMZ
1967, p.328 (résumé).
Voy. par exemple les directives de l'OEB, C.II, annexe 2, et les directives japonaises de 1970,
pt.3.41(3)A, et de 1979, pts. 3(2) et 2.
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Etant donné les résultats incertains dece travail, il estévidemment plus facile de
créer une nouvelle espèce plutôt que d'essayer de comparer l'organisme isolé avec
d'autres décrits quelque partdans la littérature; ceci estd'autant pluscourant enmatière
de brevets qu'on évite ainsi le problème de nouveauté (ou de contrefaçon d'un
organisme déjà breveté: voy. le chapitre suivant), puisqu'il estquasiment impossible
dedémontrer que l'organisme enquestion fait déjà partie de l'état dela technique '^.
Etant donné que dans ledomaine industriel, c'est surtout l'activité métabolique des
organismes qui compte, ona tendance à utiliser ce trait comme critère de classification
ou de détermination d'une espèce. Or, ce critère à lui seul n'est pas suffisant, puisque
des variétés appartenant à la même espèce (taxonomique classique) peuvent produire
des antibiotiques différents, parfois seulement sous l'influence des milieux de culture;
par ailleurs, le même antibiotique peut être produit par des espèces différentes^"; si
donc on se limite àune description par indication d'une classe taxonomique, on risque
d'être dépourvu de protection si une souche de l'espèce revendiquée n'est pas capable
de réaliser la biosynthèse revendiquée^i (voy. le chapitre suivant en ce qui concerne la
largeur des revendicationsadmises).
Enfin, s'il est impossible de décrire un micro-organisme par des paramètres
adéquats, il peut également être caractérisé par son procédé d'obtention22 (voy.
également le chapitre suivant en ce qui concerne les revendications «producî-by-
process»).
3. Cellules végétales et animales
Les cellules, dont l'importance pratique est similaire àcelle des micro-organismes,
posent en principe les mêmes problèmes que ceux-ci, mais à un degré supérieur,
puisqu'il s'agit de cellules eucaryotes avec une complexité supérieure àcelle des micro-
organismes, normalement procaryotes ou eucaryotes inférieurs^s.
On ne peut d'ailleurs pas parler de classification taxonomique, puisqu'on est en
présence d'organismes pluricellulaires, et il faudra dès lors partir de différenciations
basées sur la spécialisation des cellules.
Voy. déjà L.J. ROBBINS, Zur Frage der Patentierung von mikrobiologischen Verfahren - ein
internationales Problem, GRUR Ausl. 1961, p.ll7 et sv.(119); J.D. TAK, Protection of applied
microbiology, 5 IIC 382 (398-99) (1974); COOPER. op.cit., § 4.03.
Voy. déjà M. SATCHELL, La brevetabilité des procédés microbiologiques, in: La protection des résultats
de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques (colloque C.E.I.P.I., Strasbourg 1967)
(Paris 1969), p.45 et sv.(48 et sv.), et B. BIZZINI, ibidem, p.59 et sv.(62-63): COOPER, op. cit. , «
4.03; BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit.(8Aufl.), §2,n°21.
21 WIRTZ, op.cit., p.29.
22 Voy. par exemple en Allemagne BPatG 5avril 1978, GRUR 1978, p.586 -Uctobacillus bavaricus, par
analogie avec les substances chimiques: BGH 6 juillet 1971, GRUR 1972, p.80 - Trioxan; BPatG 6
novembre 1972, BPatGE 15, p.l - Thermothiocin.
Sur les techniques utilisées, voy. par exemple: L'identification des cellules: comment et pourquoi '
Bulletin Athéna n° 29, mars 1987, p.25 et sv.
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4. Matériel génétique
Etant donné qu'il s'agit de substances chimiques, on appliquera les règles
généralement utilisées en cette matière, et on énumérera plus particulièrement la
séquence des paires de bases. Selon la Chambre de recours technique de l'OEB, la
caractérisation d'un plasmide peutse faire par l'indication de l'origine, de sa longueur,
du poids moléculaire ou de la longueur desmolécules ainsi quede sa fragmentation en
cas de digestion par différentes enzymes de restriction^^.
Selon les directives japonaises^^, si un gène ne peut pas être spécifié par sa
séquence de bases, il peut l'être par la description combinée de ses fonctions, des
propriétés physico-chimiques, de la source, des procédés de préparation, etc.; il ne
suffit en principepas de spécifier le gène uniquement par ses fonctions. Les vecteurs
doivent également être définis par la séquence d'ADN, ou par une combinaison
d'éléments tels que le plan de découpage, le poids moléculaire, lenombre de paires de
bases, la source, la méthode de préparation, les fonctions, les propriétés, etc.
Cette technique devrait acquérir dans l'avenir une importance accrue dans la
caractérisation des organismes vivants. Même si une identification complète semble
illusoire à court terme, elle peut également être utilisée pour une description partielle,
par exemple lorsque des revendications portent sur un trait particulier d'un ensemble
d'organismes, dû à un gène clairement défini^®.
Etant donné l'importance des demandes de brevet qui se réfèrent à du matériel
génétique ou des protéines, l'OEB a mis au point, conjointement avec les Offices des
brevets américain et japonais, une représentation normalisée des séquences
nucléotidiques et d'acides aminés. Cette uniformisation, doublée d'une informatisation
accrue, devrait faciliter les recherches d'antériorités, l'examen des demandes et la
publication des brevets délivrés^^.
B.- Nécessité et valeur d'un dépôt
Etant donné l'impossibilité de fournir une description et une classification précises,
permettant l'identification et la caractérisation des micro-organismes, les demandeurs
ont commencé aux Etats-Unis, dans l'après-guerre, à se référer à des dépôts
volontaires de micro-organismes dans des collections de cultures^», et cette pratique
s'est instaurée dans tous les Etats industrialisés.
Ce dépôt facultatif en tant que forme additionnelle de divulgation ne pose pas de
problèmes. Mais le dépôt en lui-même n'est pas suffisant et ne remplace pas la
description écrite: la demande doit contenir les informations pertinentes sur les
^ Chambre de recours technique 3.3.2, 7 juillet 1987, J.O. de l'OEB 1988, p.452, n" 2 - Plasmide p SG
2/HOECHST. ^
^ Projet de directives de 1984, chap.4(l).
Voy. par exemple E.L. WINNACKER, Erôffhet die Gentechnologie neue Beschreibungsmôglichkeiten fUr
Erfmdungen im Bereich der belebten Natur ? - Derzeitiger Stand und Môglichkeiten, GRUR Ira. 1987, p.
292 et sv.(296). Voy. encore S. KNUTH, T. PEHRI, H.G. GYLLENBERG, Characterization of genetic
inventions in patent daims, 9 World Patent Information 229 (1987).
^ Communiqué de 1OEB du 20 septembre 1989 relatif à la représentation de séquences nucléotidiques et
d'acides aminés dans les demandes de brevets, J.O. de l'OEB suppl. au n° 12/1989, p.525 et sv.
^ Cf. D. LEVY, L.B. WENDT, Microbiology and a standard format for infra-red absorption spectra in
antibiotic patent applications, 37 J.P.O.S. 855 (1955). Voy. encore V. VOSSIUS, Der Patentschutz von
Mikroorganismen und Viren nach dem deutschen Patentgesetz und dem zuktlnftigen europâischen
Patenterteilungsverfahren, GRUR 1973, p.l59 et sv.(161) sur lameilleure adéquation du dépôt en vue de
l'identification des micro-organismes.
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caractéristiques morphologiques et biochimiques dont le demandeur dispose, ainsi
qu'une proposition de classification taxonomique^^. Caren l'absence de description,
une recherche de nouveauté et d'activité inventive ne pourrait êtreexécutée^o (voy. le
chapitre précédent), et en casde nouveau dépôt (voy. la section 5) il serait impossible
de vérifier si l'organisme correspond à celui qui a été déposé initialement^^.
Au contraire, si la description écrite est insuffisante, le dépôt additionnel est devenu
obligatoire32, au plus tard au moment de l'introduction de la demande puisqu'il fait
partie de la description^^.
Ce dépôtdoit garantir l'accessibilité au public, car pendant la durée d'examen et de
validité du brevet, les micro-organismes doivent pouvoir être obtenus comme points de
référence pour la vérification de la nouveauté^" ou d'une éventuelle contrefaçon,
puisqu'il n'est actuellement guère possible de juger ces questions sur la base d'une
description écrite^s. Un nouveau dépôt n'est dès lors pas nécessaire si les micro
organismes ont déjà été déposés antérieurement ou sont accessibles au public d'une
autre manière si la divulgation contient les indications nécessaires à ce propos. La
jurisprudence allemande exige cependant que le premier dépôt auquel le demandeur se
réfère soit tel que l'identification de l'invention subséquente soit assurée pour ladurée
du brevet revendiqué et au-delà^^. Il reste cependant à voir à qui, quand^^ et à quelles
conditions des échantillons doivent lecas échéant êo-e remis (voy. la section 6).
Règle 28, par.lb] du RE de la CBE; directives OEB, C.li.6.3; Mamial ofPatent Examining Procédure, n°
608.01(p)C; mais; le dépôt est plus précis et peut remplacer la description morphologique: ex parte
Davisson, 118 U.S.P.Q. 520 (POBA 1957). BPatG 12 octobre 1973, B/./. PMZ 1974, p. 201 -
Bâckerhefe; dans l'arrêt sur pourvoi, la Cour fédérale semble indiquer que le dépôt peut remplacer la
description; BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 (433).
(à partir de la premièrepublication)
peuvent recevoir des échantillons (la question principale dans ce jugement rendu sur la base de la loi de
1968 fut cependant celle de la date de dépôt et d'accessibilité).
A. REMOND, Disclosure and manner of claiming of biotechnological inventions before the EPO,
Symposium on the protection of biotechnological inventions (organized by the WIPO and the Comell
Univ., Dep. of Agric. Econ., Ithaca, New York, June 4-5, 1987), p.l03 et sv.(104).
OREDSSON, loc.cit., p.248, 254.
Voy. par exemple aux Pays-Bas: OR, aanvraagafd., 17 décembre 1958, B.I.E. 1959, p.l26: OR, afd. van
beroep, 15 juin 1970, B.I.E. 1970, p.362. En Allemagne: BPatG 30 juin 1967, BPatGE 9, p.l50. Aux
Etats-Unis; In re Argoudelis, 168 U.S.P.Q. 99 (CCPA 1970). En R.D.A.: J. RUDOLPH, Rechtsschutz
mikrobiologischer Erfindungen, neuerer B 1969, p.l81 et sv., 1970, p.l57 et sv. En sens contraire: H.
WIRTZ, ZurOffenbarung biochemischer Verfahren, GRUR 1969, p.115 et sv.
33 TROLLER, op.cit., p.l54: OREDSSON, loc.cit.. p.250.
3^ 's Gravenhage 24 octobre 1961, B.I.E. 1962, p.36.
35 Cf. SATCHELL, loc.cit.-, F. EPSTEIN, Der Schutz der Erfindungen auf dem Gebiet der Mikrobiologie,
GRUR Int. 1974, p.271 et sv.(272); BLUM, op.cit., p.20-21; FITZNER, op.cit., p.74-75; DE HAAS,
op.cit., n° 662, 665-66; F.K. BEIER, R.S. CRESPI, J. STRAUS, Biotechnologie etprotection par brevet.
Une analyse internationale (OCDE, Paris 1985), p.61.
3® BGH 2 juin 1981, GRUR 1981, p.734 - Erythronolid. En sens contraire K. DÀNNER, Bediirfnisse der
A^elder biotechnologischer Erfindungen, GRUR Int. 1987, p.315 et sv., citant BPatG 16W/pat 11(11,
décision non publiée.
Voy. par exemple sous l'ancienne loi anglaise la jurisprudence relative à un procédé de fermentation
utilisant un micro-organisme déposé auprès de l'ATCC, mais non accessible au public à la date de
publication; Danns Application [1966] R.P.C. 532; les juges de première instance décidèrent que la
description était suffisante pour identifier le micro-organisme, alors que même un expert n'aurait pas pu
isoler les souches nécessaires après des années de travail; American Cyanamid & Co. (Dann's) Patent,
[1970] R.P.C. 306: la High Court estima qu'il faut maintenir la distinction entre l'identification du
matériel du départ et sa disponibilité: seule la première importe; [1971] R.P.C. 425: la House of Lords
décida qu ilny a aucune obligation de fournir le matériel de départ décrit, mais qu'il serait injuste de ne pas
décrire où des cultures de souches parentales peuvent être obtenues. Dans Kyowa's Application, [1966]
F.S.R. 108, [1968] R.P.C. 101, [1969] R.P.C. 259, il fut décidé que la description était cependant
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logiquement, ces mêmes règles devraient également s'appliquer aux cellules
végétales et animales. Si des anticorps monoclonaux ne peuvent être décrits de manière
spécifique, on pourrait déposer les hybridomes qui les produisent^». Pour les
organismes supérieurs, des modalités similaires peuvent être imaginées (par exemple le
dépôt de semences39 ou d'embryons congelés), de même que pour les plasmides, les
virus etles séquences d'ADN complexes. Ces dépôts posent cependant des problèmes
particuliers qui seront analysés ultérieurement (voy. la section 5).
Le progrès scientifique aidant, les descriptions deviendront progressivement plus
précises et complètes de sorte qu'au terme de cette évolution, un dépôt ne sera plus
nécessaire'^.
§ 2. Droit américain des brevets deplantes
Lademande de brevet de plante doit enprincipe satisfaire aux mêmes conditions de
divulgation qu'une demande de brevet ordinaire (art. 161, al.2). Mais selon rart.162,
«un brevet n'estpas déclaré nul pour le motifqu'il n'estpas satisfait à l'art.ll2 [ ...] si
la description est aussi complète que peutsefaire raisonnablement. La revendication
contenue dans le mémoire descriptif doit être formellement conforme à la plante
montrée et décrite».
Le brevet de plante n'exige pas une divulgation telle qu'elle permette à un tiers de
réaliser et d'utiliser l'invention, mais le déposant doit indiquer la méthode de
reproduction asexuée effectivement utilisée, ainsi que l'origine de la plante ou la
manière dont elle a été obtenue^'.
Le déposant doit décrire avec clarté et précision les caractères de la variété et les
différences qui la distinguent des variétés existantes, et donner de nombreux
renseignements pour pouvoir comparer les caractéristiques de la plante revendiquée
avec celles des variétés existantes'*^.
^ Le Plant Patent Act n'a pas organisé de système de dépôt automatique. Selon
1art. 114, al.2 du Utility Patent Act, lorsque l'invention consiste en une composition de
substances, le Commissaire aux brevets peut exiger du déposant qu'il fournisse des
échantillons ou des ingrédients aux fins d'examen ou d'expérimentation. Cette
disposition s'applique mutatis mutandis aussi aux plantes''^ mais l'Office en fait
insuffisante si elle identifiait le micro-organisme utilisé uniquement par référence à un code personnel
non disponible au public; elle l'aurait été si ce code avait été mis en rapp>ort avec un catalogue d'une
collection, accessible au public à la date de priorité.
38 BAUMBACH, loc.cit.(1987), p.l21.
39 \7Voy. par exemple S.B. WILLIAMS, Securing protection for plant varieties in the U.S., EIPR 1981 d.222
et sv.(229); STRAUS, op.cit., n° 64.
Voy. J.E. SCHNEIDER, Microorganisms and the Patent Office: to depwsit or not te dei)osit, that is the
question, Int.Prop.L.Rev. 1985, p.73 et sv.(78 et sv., 86 et sv.); F. BAUMBACH, Zur Hinterlegung von
gentechnisch modifizierten Mikroorganismen, Plasmiden und Hybridomen, in; Conférence on new
technical tendencies and industrial property protection, part I (Hungarian Group ofIj^.P.I.P., Budapest 2-
6 Sepember 1985), p.69 et sv.i:70); WINNACKER, Idc.cit., p.295.
In re LeGrice, 133 US.P.Q. 365 (CCPA 1962); ex parte Solomons and Scammell, 201 U.S.P.Q. 42(POBA 1978) (le dépôt d'un micro-champignon aété considéré comme une divulgation suffisante).
« In re Greer, 179 U.S.P.Q. 301 (CCPA 1973); Jessel, Duffet and Mix v. Newland et al., 195 U.S.P Q 674
(Commr. 1977).
Manual of PatentExamining Procédure, n° 1607, 37CFR 1.166.
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rarement usage'*'*. L'art.164 permet d'ailleurs de faire appel au Ministère de
l'agriculture pour effectuer des recherches sur des problèmes spéciaux.
§ 3. Système UPOV
La Convention UPOV est assez laconique concernant les conditions de forme. Elle
énonce quelques règles de base, tout en laissant aux Etats membres le soin de les
concrétiser dans leurprocédure d'octroi de la protection (voy. l'art.ô, par.2).
A." La description
L'art.6, par la] (in fine) dispose que «les caractères permettant de définir et de
distinguer une variété doiventpouvoir être reconnus et décrits avec précision». Les
législations nationales exigent généralement que lademande comporte ladescription de
la variété, avec lescaractéristiques qui la distinguent desvariétés déjà connues et une
description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou trouvée^^. Les
divergences dans les textes ne signifient cependant pas nécessairement une divergence
d'application concrète.
A cause des difficultés rencontrées en droit des brevets''^ , la CPOV n'exige donc
qu'indirectement une description, qui est moins une condition de protection qu'un
moyen pour l'obtenteur d'attirer l'attention du service d'examen sur les traits
particuliers conférant à la variété son caractère distinctif. C'est le service d'examen lui-
même qui établit la description finale sur la base de son examen (voy. ci-après). Ce
n'est pas cette description qui détermine l'étendue matérielle de protection (voy. le
chapitre suivant), mais elle servira néanmoins comme la base de comparaison de
différentes variétés. On ne comparera en effet pas in concreto toutes les variétés, mais
uniquement celles quipourraient seressembler surla base de la description fournie; en
outre, l'appréciation du caractère distinctif va se faire sur la basedes critères qualitatifs
et quantitatifs et de leur niveau d'expression, adaptés selon l'espèce (voy. le chapitre
précédent).
Si donc la description nejouepas unrôle vraiment juridique, elle a une importance
de fait non négligeable, et si ce n'est qu'à cause du besoin d'exprimer et de
communiquer en termes linguistiques l'essence de la variété. Le véritable point crucial
reste cependant l'appréciation concrète du caractère distinctif lui-même.
B.- L'examen
La protection est accordée après unexamen des critères d-h-s (distinctif, homogène,
stable), approprié à chaque genre ou espèce botanique. En vue de cet examen, les
services compétents des Etats peuvent exiger de l'obtenteur tous renseignements,
documents, plants et semences (art.7, par.l et 2). Tous lesEtats examinés procèdent à
NEAGLEY, JEFFERY, DIEPENBROCK. loc.cit., p.27.
Pour la Belgique: art.ll.l" et3°de 1' A.R. du22juillet 1977; pour la France: art.4 dudécret du9 septembre
1971; pour la Suisse: art.20 de l'Ordonnance du 11 mai 1977 (pour les variétés dont les plantes sont
produites par le croisement de certaines composantes génétiques, les principaux caractères
morphologiques et physiologiques doivent également être mentionnés); pour les Etats-Unis; art.2422 de
la loi de 1970 (description de la généalogie et de la procédure d'obtention, lorsque ces dernières sont
connues); aux Pays-Bas, l'art.SS de la loi n'exige pas l'indication de l'origine.
^ Cf. Plant Breeders' Rights. Report ofthe Committee on Transactions in Seeds (HMSO, London, July
1960), p.39.
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cet examen, parfois en collaboration avec d'autres Etats'*"', à l'exception des Etats-
Unis, qui exigent uniquement le dépôt dans une collection publique d'un échantillon
viable de la semence de base nécessaireà la propagation de la variété'*»
L'examen concret est effectué par des essais en culture pendant deux à trois ans
normalement. Il peut être renouvelé pendant la duréede protection (cf. art.10,par.2et
3, prévoyant la déchéance du droit de l'obtenteur qui n'est pas en mesure de présenter
à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant
d'obtenir la variété avec des caractères tels qu'ils ont été définis au moment oii la
protection a été demandée), ce qui arrive cependant rarement
En règle générale, ce sont les autorités des Etats membres qui procèdent à ces
essais, mais dans certains pays, l'examen officiel se fonde surdes essais effectués par
le demandeur lui-même. Cetteprocédure est considérée conforme auxdispositions de
l'art.? pour autant que"*'
a] les essais en culture soient menés conformément à des principes directeurs établis
par l'autoritéet soient poursuivis jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de la
demande;
b] le demandeur soit tenu de déposer en un lieu désigné, simultanément au dépôt de la
demande, un échantillon du matériel de reproduction ou de multiplication
représentant la variété;
c] le demandeur soit tenu de garantir à des personnes dûment autorisées par l'autorité
compétente l'accès aux essaisen culturementionnés sous le point a].
La procédure d'examen coûte cher et n'est pas très rapide^®. Comme la protection
est souvent demandée au niveau international,on procède à une répartition des tâches
d'examen et à un échange d'informations et de résultats d'examen entre les services
officiels des divers Etats de l'UPOV (ce qui est autorisé par l'art.30, par.2). Cela
permet de rationaliser le travail et en même temps d'éviter le risque que différents
services prennent des décisions divergentes: cette conséquence fâcheuse pour le
commerce international résulte de l'influence des conditions climatiques, du milieu,
etc. sur la morphologie des plantes, par exemple, et surtout de points de vue divergents
quant à l'existence de caractères distinctifs^^.
Section 3. L'«exécutabilité»
§ 1. Droit général des brevets
La condition d'«exécutabilité» a rarement été distinguée de celle de
«reproductibilité», et on utilise souvent le dernier concept alors qu'en fait on vise le
premier. On verra cependant dans la suite que la distinction a une signification
Pour la Belgique, voy. par exemple les art.l7 à 20 de la loide 1975, et les art. 21-22 de l'A.R. du 22 juillet
1977.
Art.2.422(3), 7 CFR 180.8; l'examinateur peut cependant exiger des échantillons pour procéder à des
vérifications concrètes.
Actes (1978), p.25.
Voy. l'appréciation critique de NEUMEIER, op.cit., p.l42 et sv.
Sur des reproches de pratiques «discriminatoires» selon les pays d'examen, voy. K. RODET, J.P.
PLAVINET, L'impact économique de la protection des obteruions végétales dans la C.E.E. (Assoc. de
Rech. Econ. en Prop. Ind. et Transf. Techn.; série "Etudes et Recherches" n° 6, Paris 1984), p.84-85.
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particulière dans le domaine des innovations biologiques, et on veillera dés lors à
analyser ces deux concepts de manière séparée.
A." Signification et portée
Les procédés d'utilisation ou d'obtention ont ceci de particulier que leur
«exécutabilité» n'est jamais vérifiée concrètement par unexaminateur; il fautdonc que
la description soit assez détaillée et convaincante (par exemple en indiquant des
résultats d'essais) pourdémontrer qu'un procédé peuteffectivement êtreexécuté par un
homme du métier^^^
Lesproblèmes essentiels que soulève cettecondition ont trait à la disponibilité et à
l'accessibilité des organismes utilisés dans une invention. La question a jusqu'à
présent surtout été examinée dans le domaine microbiologique: dans les procédés
d'utilisation, l'homme du métier doit être en mesure de se procurer les souches
utilisées, et dans lesprocédés d'obtention les souches dedépart, afin depouvoir mettre
effectivement en œuvre le procédé. Quand il s'agitde brevets portant sur des micro
organismes en tant que tels (purifiés ou modifiés), le public doit pouvoir trouver les
micro-organismes de départ et pouvoir exécuter le procédé d'obtention décrit (on
examinera à la section suivante si l'obligation d'indiqueret de pouvoir reproduire le
procédé d'obtention est fondée).
En France, il a été jugé (sous l'ancienne loi) que la détermination des micro
organismes dans un brevet décrivant un procédé de fermentation par l'action d'une
classe appropriée de micro-organismes était suffisante dès lors que la sélection des
souches à utiliser n'exigeait de l'homme de l'art qu'une suite d'opérations simples.
Celui-ci pouvait, avec les indications du brevet et celles de la technique courante,
choisir l'espèce et la souche sans avoir rien à inventer lui-même; le rôle de l'homme de
l'artne devenait pas impraticable en raison du grand nombre d'espèces figurant dans la
classe désignée, car de nombreuses espèces possédaient la propriété indiquée au
brevet^^
En Allemagne, le Tribunal fédéral des brevets a également décidé qu'un procédé
microbiologique peut êtreexécuté si la description indique des bactéries adéquates ou
une méthode pour trouver celles-ci, et si l'homme du métier peut, sur la base de ses
connaissances et sans activité inventive, trouver les bactéries nécessaires avec des
efforts raisonnables surla base de la méthode divulguée^"*; la description a étéjugée
insuffisante lorsque de vastes essais sont nécessaires pour déterminer les conditions
nécessaires pourobtenir le résultat recherché^^. En tout cas, il n'est pas nécessaire de
divulguer de manière exécutable tous lesexemples cités^^.
Ces vues ont été confirmées par l'OEB. La Chambre de recours technique a décidé
qu'«une invention est exposée de maniéré suffisante s'il est indiqué clairement au
moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention».
Voy. la décision de la chambre de recours technique 3.3.2 du 18 novembre 1986 (T 48/85), 2 European
Paint Office Reports 138 (1987) - Eimeria Necatrix/NRDC: les documents indiqués ne démontraient pas
que le procédé deproduction de souches atténuées à'Eimeria Necatrix était reproductible. Des publications
intervenues depuis lors par contre le démontraient, de sorte que la rejjroductibilité a été admise.
Cour Paris, 20 juin 1969, Ann. 1971, p.85.
54 BPatG 24 mai 1971, GRUR 1972, p.l78 - 6-Aminopenicillansâure; BPatG 21 mars 1977, BLf PMZ
1977, p.302 (résumé).
" BPatG 26 juin 1964, BPatGE 6, p.33 et sv; BPatG 4 novembre 1982, Jahresbericht des BPatG 1982,
p.10.
BPatG 1987, Bl.f PMZ 1987, p.360-61.
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Il est «sans importance que, s'agissant d'un élément de l'invention défini en termes
fonctionnels, certaines variantes particulières nesoientpas disponibles ou quecertaines
autres variantes non spécifiées ne conviennentpas, dès lors que l'homme du métier
connaît, grâce à l'exposé de l'invention et aux connaissances générales communes
dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant lemême ^etpour
l'invention. Il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications
particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément
couvertes par la définitionfonctionnelle»^'^.
Enoutre, desprocédés biologiques applicables de manière générale nedoivent pas
êtreconsidérés comme décrits de manière insuffisante du seul fait qu'il est difficile de
disposer de certains matériaux de départ ou de certains précurseurs génétiques de ces
derniers, par exemple d'un ADN ou d'un plasmide donné, en vue d'obtenir chacune
des variantes du résultat escompté de l'invention, à condition que le procédé en tant
que tel soit reproductible^®. De même, une divulgation n'est pas insuffisante du fait que
des souches particulières d'une classe de micro-organismes ne sont pas disponibles
(temporairement) si d'autres souches appropriées peuvent être trouvées parunhomme
du métier sur la base de la description^^.
Très souvent cependant, une simple divulgation écrite sera insuffisante pour
indiquer où et comment l'organisme a été trouvé pour la première fois^, et si ce n'est
que parceque toutorganisme vivant est un être unique®^ que l'on ne retrouvera pasde
manière identique (saufmultiplication végétative de l'organisme lui-même) sans efforts
déraisonnables. Même si la description estsuffisamment précise, elle ne peut pas être
mise en œuvre à défaut d'organisme adéquaf^^.
Dans ce cas, la divulgation ne sera suffisante que si elle peut se référer à un
organisme connu et accessible au public aumoment de l'introduction de la demande, ce
qui peut être lecas dans différentes circonstances, comme parexemple®:
• il est de notoriété publique que les micro-organismes utilisés sont facilement
accessibles auxgens du métier, parexemple lorsqu'ils sontdans le commerce;
• il s'agit d'une souche cultivée répertoriée ou d'un autre micro-organisme cultivé
dans un organisme de dépôt, et accessibleau public.
Il faut également se demander si les plasmides, virus et autres vecteurs et produits
intervenant dans des procédés de géniegénétique peuventêtre décritsde manièreassez
détaillée pour reproduire l'invention, tenant compte du fait qu'ici aussi, on crée
rarement de toutes pièces l'objet en question, mais qu'on part de ce qui existe en le
modifiant^. Une description à l'aide des séquences de bases semble en tout cas plus
Chambre de recours technique 3.3.2, 27 janvier 1988 (T 292/85), J.O. de l'OEB 1989, p.275, n° 3.1.5 (cf.
n" 3.2.1) - Expression polypeptidique/GENENTECH.
Ibidem, n° 3.3.3.
Chambre de recours technique 3.3.2, 15 juin 1988 (T 361/87) - Micro-organismes/NABISCO (décision
non publiée).
^ Cf. BPatGer 30 juin 1967, E 9, p.l50.
EPSTEIN, loc.cit., p.274.
«2 IHNEN, loc.cit., p.416.
Voy. les directives de l'OEB (C.n.6.2) et les directives japonaises de 1970 (pts.3.14(2) et (3)). En
Allemagne, si un procédé utilise des micro-organismes connus dont certains sont cités expressément à
titre d'exemple, l'Office des brevets exige une déclaiation d'accessibilité au public de ceux-ci: A. VON
FONER, Sachschutz ftlr neuen Mikroorganismus. Zum X-ten Maie «Bâckerhefe», Mitt. 1985, p.l69.
A.P. HALLUIN, Patenting the results of genetic engineering research: an overview, in: Banbury Report
10: Patenting of life forms (Cold Spring Harbor Laboratory 1982), p.67 et sv.(88); I. TAKANO,
Problems in biotechnology patents as seen from the standfwint of a researcher, 10 Journal of the
Japanese Croup of AIPPl 159 (1985).
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satisfaisante que l'indication de la source à partir de laquelle ils ont été obtenus, celle-ci
devant dans ce cas également être disponible. L'exécutabilité» des procédés eux-
mêmes, et le fait qu'ils permettent d'obtenir effectivement le résultat indiqué, doit en
outre être vérifiée; comme ce sera difficile, sinon impossible, en pratique, il s'agit à cet
égard surtoutde la rendrecrédible®^.
Enfin, toutes ces observations relatives aux inventions dans le domaine de la
microbiologie s'appliquent de manière similaire à celles en matière végétale et animale.
B." Nécessité et valeur du dépôt
Si r«exécutabilité» de l'invention ne peut être garantie par des moyens classiques,
le demandeur doit procéder au dépôt des organismes en question. Cette solution avait
été suggérée avant la guerre par un auteur allemand en matière végétale, mais la
pratique s'est généralisée dans le monde entier en ce qui concerne le domaine
microbiologique, après avoir été mis en œuvre d'abord aux Etats-Unis pour faire face
aux problèmes de description (voy. la section précédente)*^.
Selon le Règlement d'exécution de la CBE (règle 28(1)), lorsqu'une invention
concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé
comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne
peut être décrit dans la demande de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter
l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément à l'artSB CBE que
si une culture du micro-organisme a été déposée auprès d'une autorité de dépôt
habilitée (voy. la section 5) et si la demande contient l'indication de l'autorité de dépôt
et le numéro de dépôt de la culture (ainsi que les informations sur les caractéristiques
du micro-organisme: voy. la section précédente). Du fait de la communication de ces
indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière
irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux
dispositions qui seront examinées ci-après (voy. la section 6) (règle 28(2), al.2). La
même solution est appliquée en ce qui concerne les plasmides '^^ .
La nécessité d'un dépôt est appréciée de la même manière dans les Etats européens,
soit dans la législation^^^ soit en jurisprudence'^', soit enfin dans les directives des
Offices de brevets"'".
Dans le domaine de la matière inerte, il suffira de vérifier au moment de
l'introduction de la demande si une invention peut être exécutée car elle le sera encore
au moment de l'expiration du brevet, quand le public peut librement se servir de
l'invention. En matière d'innovations biologiques, l'accessibilité effective du public
Voy. par exemple WINNACKER, loc.cit., p.294, à propos de procédés de génie génétique très spécifiques.
^ Voy. S. VON DER TRENCK, Zum Patentschutz von Pflanzenziichtungen, GRUR 1939, p.437 et sv.(442):
si on ne peut décrire un procédé garantissant l'accessibilité du public, il faut mettre à sa disposition les
semences capables de se reproduire. Voy. encore WIRTZ, loc.cit.(1969), p.ll5 qui n'exige le dépôt qu'en
vue de l'utilisation ultérieure du procédé microbiologique.
L'OEB et le Patentamtallemand, par exemple, exigent le dépôt de plasmides qui ne peuvent être obtenus de
manière reproductible: H.D. BOETERS, J. COLLINS, Hinterlegung von Plasmiden, Mitt. 1983, p.91.
Art.l7, § 1er, al.2 de la loi belge; art.Wbis de la loi française et art.lO du décret du 19 septembre 1979,
modifié le 11 septembre 1981; art.l7 des Patent Rules anglaises; art.27 de l'Ordonnance suisse; art.22B,
al.2 de la loi néerlandaise modifiée par la loi du 29 mai 1987.
Par exemple en Allemagne BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 - Bâckerhefe; BGH 20 octobre 1977,
GRUR 1978, p.162 - 7-Chlor-6-demethyltetracyclin.
Par exemple aux Pays-Bas: Leidraad voor de behandeling van octrooiaanvragen (december 1981), p.7-14,
sur base de OR, aanvraagafd., 7 mai 1969, B.I.E. 1970, p.42; OR, afd. v. beroep, 15 juin 1970 et 3 avril
1974, B.I.E. 1970, p.362. et 1974, p.122.
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aux organismes déposés au terme de la durée de protection, indispensable pourmettre
en œuvre l'invention, semble plus aléatoire. Mais si la description est suffisante au
moment du dépôt de la demande, ou si un organisme est connu et accessible à ce
moment, on devrait admettre par analogie avec la matière inerte que le demandeur n'est
pas obligé de garantir sa disponibilité ultérieure, car dans le domaine des innovations
non biologiques, un demandeur ne doit pas non plus assurer la disponibilité future des
matériaux utilisés.
Cettesolution est cependant difficilement compatible avec la philosophie du dépôt
de micro-organismes dans le cas où il s'agit d'un organisme relativement rare qui,
quoique accessible au moment de la demande de brevet, devient rapidement
inaccessible après sa délivrance. L'obligation éventuelle du demandeur d'assurer
l'accessibilité future devrait dès lors êti-e appréciée sur la base de la rareté de
l'organisme et des possibilités de se servir d'un organisme de substitution (comme il
est possible de le faire à propos de matière inerte).
On admet généralement que si les organismes déposés ont été rendus accessibles
avant l'introduction de la demande de brevet, la condition est en principe remplie si
l'accessibilité est suffisamment générale et irrévocable (l'OEB exige ici aussi le dépôt
auprès d'une autorité de dépôt habilitée conformément à la règle 28(9)''0- En
Allemagne, on exige que l'identification d'un organisme utilisé dans une invention
subséquente soit assurée pour la durée du brevet revendiqué et au-delà par le premierdépôt'^ ^^ ce qui implique des charges supplémentaires pour ledemandeur d'un brevet
Le dépôt ne peut évidemment remplacer l'indication comment un procédé
revendiqué peut être mis en œuvre, le dépôt aux fins de l'«exécutabilité» ne veillant
qu'à assurer la disponibilité du matériel de départ. Il ne devrait pas non plus pouvoir
suppléer les indications surl'origine et les moyens d'obtention du matériel dedépart in
natura dans lescasoù ledemandeur n'est pas enmême temps undéposant garantissant
l'accessibilité future de l'organisme''^ . Enfin, le contenu du dépôt doit être en rapport
avec la largeur des revendications (voy. le chapitre suivant).
§2. Droitaméricain desbrevets deplantes
Comme le Plant Patent Actneprotège pas des procédés, mais desvariétés concrètes
en tant que telles, qu'elle que soit leur procédé d'obtention, il n'y a pas de règle
inventive à exécuter, de sorte qu'en toute logique, cette condition ne s'yretrouve pas.
72
73
Voy. les Directives A.IV.4.1, C.n.6.3 in fine. Si des cultures ont été déposées auprès d'autres institutions
ou sous d'autres statuts, la conversion doit être effectuée au plus tard à la date de dép)ôt de la demande de
brevet européen. Voy. cependant la note (139).
BGH 2 juin 1981, GRUR 1981, p.734 - Erythronolid.
Cf. BGH 20octobre 1977, GRUR 1978, p.l62 (164) - 7-Chlor-6-demethyltetracyclin. Selon OMPI, doc.
BioT/CE/in/2, solution n" 11, le dépôt devrait pouvoir remplacer la divulgation d'un procédé d'obtention
d'un produit nécessaire à l'exécution de l'invention.
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§ 3. Système UPOV
La même observation s'applique au système UPOV: l'objet de protection étant la
variété telle qu'elle existe réellement, et non une variété théorique telle qu'elle serait
revendiquée sur la base d'une description écrite, il n'y a pas d'enseignement qu'il
faudrait mettre en œuvre en vue de disposer de l'objet de l'invention.
En outre, la CPOV déchoit de son droit l'obtenteur qui n'est pas en mesure de
présenter à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication
permettantd'obtenir la variété avec ses caractères tels qu'ils ont été définis au moment
où la protection a été accordée (art. 10, par.2). Cette obligation de maintien de la variété
ne s'étend pas au-delà de la durée de protection accordée. Mais comme la variété aura
été commercialisée en tant que telle et qu'elle peut être librement utilisée en vue de
l'obtention de nouvelles variétés (voy. le chapitre suivant), ce qui sera le cas pour
toutes les variétés intéressantes, ceci n'est pas un danger grave.
Section 4. La «reproductibilité»
§ 1. Droit général des brevets
A.- Signification et portée
La condition de «reproductibilité» d'une innovation biologique a joué un rôle
variable selon les pays examinés, à cause notamment de son fondement théorique non
uniforme. Le résultat en fut que les problèmes envisagés ici furent traités, par exemple,
dans le cadre de labrevetabilité de principe ou de lacondition d'application industrielle.
Les difficultés rencontrées et les arguments utilisés ont par contre montré une grande
similarité, sans cependant donner lieu à des réponses uniformes.
Comme il a déjà étésouligné à lasection précédente, la «reproductibilité» englobe
r«exécutabilité», mais y ajoute un élément important. Il s'agit de voir si un résultat
peut être obtenu non seulement une fois, mais X fois de manière (quasiment)
identique. Le pourcentage d'échecs, qui est insignifiant lorsqu'une invention a trait à la
matière inerte, peut eneffet prendre des proportions importantes enprésence dematière
vivante à cause de la variabilité génétique qui lui est inhérente et de l'influence de
l'environnement qui s'exercera éventuellement. Il faudra donc vérifier avec quel degré
de certitude ou de probabilité le résultat revendiqué est obtenu^"*.
Mais enpremier lieu, le fondement même del'exigence de «reproductibilité» a été
mis encause en raison de lacapacité de reproduction naturelle des organismes vivants
eux-mêmes.
Voy. par exemple B. HAMPAR, Patenting of recombinant DNA technology - the deposit requirement, 67
J.P.O.S. 569 (585) (1985).
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1. Plantes et animaux
Comme en cequi conceme ladescription, les problèmes liés à la«reproductibilité»
se sont initialement posés en matière végétale, d'abord en ce qui conceme les procédés
d'obtention, ultérieurement aussi en cequi conceme les plantes elles-mêmes.
En matière de brevets de procédé, l'exigence de «reproductibilité» ne pouvait guère
être critiquée etfaisait échec à laprotection des procédés d'hybridation etde mutation,
tandis que les procédés de multiplication végétative échappaient généralement à cet
écueil^s (pour les procédés de manipulation génétique au niveau cellulaire voy. le point
M^s de nombreux arguments ont été avancés, en ce qui conceme les brevets de
produit, pour revendiquer la suppression ou la réinterprétation de cette condition, y
compris donc celle d'«exécutabilité»''®. On a admis que la condition de
«reproductibilité» de l'invention est justifiée tant qu'elle est la seule garantie de son
utilisation industrielle; mais lamatière vivante, grâce à safaculté de reproduction ou de
multiplication, fournit elle-même la garantie depouvoir être utilisée. On a donc soutenu
qu'il faudrait remplacer la condition de «reproductibilité» par celle de possibilité
d'utilisation, dans la mesure oti une variété peut être maintenue stable et ne dégénère
pas au fil des reproductions ou multiplications.
La jurisprudence a suivi ce raisonnement en Belgique'^ '^ , mais elle l'a rejeté en
Suisse''®. En docùine, il aété critiqué notamment pour des raisons de principe, tenant à
la notion même d'«invention», définie comme une règle reproductible'''. Pour
contourner cette dtfficulté, on a tenté (sans succès) de faire admetti-e la brevetabilité des
procédés de multiplication (voy. le pt.2 ci-après) et suggéré de se satisfaire d'une
«reproductibilité» théorique^o qui correspond en fait à la preuve d'une exécution
unique.
Les conti-overses ont été ti-anchées en Allemagne par un arrêt de laCour fédérale à
propos d'un procédé d'obtention d'un pigeon rouge par croisement et sélection^i. La
Cour a estimé qu'un brevet de produit ne peut étire accordé que si un procédé
dobtention est indiqué et que si ce procédé peut effectivement être reproduit
(évidemment aussi en matière de brevets de procédé); selon elle, on ne peut renoncer à
cette condition car sinon l'enrichissement du public consisterait uniquement en le
Voy. par exemple W. PINZGER, Ober.die Patentfàhigkeit von PAanzenzilclitungen, GRUR 1938, p.733
et sv.(736); R.J. MATTHEY, Les brevets de végétaux (thèse, Lausanne 1954), p.47 et sv.
Voy. par exemple E. KIRCHNER, Zur Frage der Wiederholbarkeit bei PflanzenzUchtungen, GRUR 1951
p.572 et sv.. et GRUR 1952, p.453 et sv.; F. WUESTHOFF, ErschlieBung des Patentrechts fOr neue
Gebiete (dargelegt am Beispiel der PflanzenzUchtungserfmdungen), GRUR 1953, p.230 et sv.; Freda
WUESTHOFF, Patentschutz fUr Pflanzen, GRUR 1957, p.49 et sv.
Civ. Termonde 2 mai 1958,J.T. 1958, avec note M.Th. MOTTE.
Trib. Féd. 27 janvier 1953, ATF 79 I 77, affaire Rouge Meilland-Happiness.
Voy. par exemple H. TETZNER, Patentfahigkeit und Wiederholbarkeit, GRUR 1952, p. 176 et sv.; KA.
SCHMIDT, Warum nicht Pflanzenzilchtungspatente ?, ibidem, p.l68 et sv.(169-70); G. BENKARD,
Wiederholbarkeit als Erfordemis der Patentfahigkeit, GRUR 1953, p.97 et sv.(103): HG. HESSE, Zur
Patentierbarkeit bei Zuchtungen, GRUR 1969, p.644 et sv.(648-49): renoncer à la reproductiisilité
signifierait finalement une renonciation à l'exigence d'un enseignement enrichissant la technique et par
conséquent une extension de la protection aux découvertes.
H. SCHADE, Patentierung von Pfianzenziichtungen, GRUR 1950, p.312 et sv.(317): LE MEME,
Pflanzenpatente, GRUR 1956, p.44 et sv.(46-47). L'idée eut im certain succès ausein de l'Office allemand
des brevets (PA 17 septembre 1958, Bl.f. PMZ 1959, p.70) mais fut rejetée par l'arrêt "RoteTaube" (voy.
ci-après), GRUR 1969, p.674. L. HEYDT (note sous l'arrêt, p.675) défend encore l'idée d'une
reproductibilité potentielle parce quepersonne ne va en fait refaire la même démarche.
BHG 27mars 1969, GRUR 1969. p.672 - Rote Taube.
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résultat matériel obtenu une seule fois, et non en une règle qui peut être exécutée par
tout homme du métier. On créerait ainsi un monopole defait surles produits résultant
d'un processus d'élevage unique qui ne peut être toléré par le droit des brevets82. La
Cour n'a pas accordé de brevet pour le procédé en question parce que la reproduction
génétiquement identique n'était pas assurée: les mêmes résultats génétiques ne
pouv^ent être obtenus avec un degré élevé de probabilité parce que le procédé en
question consistait uniquement en des actes orientés phénotypiquement, ne pouvant
assurer un succès suffisamment déterminable.
LeTribunal fédéral des brevets a ensuite appliqué ce raisonnement aux obtentions
végétales". Haajouté que si le public est surtout intéressé de savoir ce que l'inventeur
a fait, l'home du métier veut et doit savoir comment il l'a fait, de sorte qu'une
répétition illimitée de l'enseignement fourni doit être garantie, ce qui exige la
connaissance de laconstitution génétique de lafleur revendiquée dans lecas soumis.
Aux Etats-Unis, la divulgation dune obtention animale (un poulet) obtenue par
croisement a été jugée insuffisante parce qu'elle n'indiquait pas de manière précise
quels animaux il fallait utiliser pour obtenir le résultat revendiqué, etoù les animaux
présentant les gènes requis pouvaient être obtenus, c'est-à-dire on ne donnait pas de
règle qui garantisse que le gène récessif (responsable pour le nanisme du poulet)
s'exprimechaque fois, et non seulement dans 50 % des cas®^.
Les directives japonaises en matière végétale de 1975 exigent également que
1invention (produit ou procédé) puisse être reproduite, mais ceci peut être prouvé soit
théoriquement sur la base d'une description de l'arrangement des gènes et d'autres
données sur la plante en question ainsi que par les règles de la génétique et de la
science d'obtention, soit pratiquement sur la base de résultats d'expériences répétées. Il
suffit dailleurs de montrer que certains individus ont été reproduits, sans que tous les
individus doivent présenter les caractéristiques revendiquées. Aucun pourcentage de
réussite n'est d'ailleurs requis: il suffit de montrer qu'il s'agit d'un résultat qui n'est
pas accidentel, mais qu'il y a unerelation de causeà effet^^.
Depuis 1instauration du système européen des brevets, la condition de
«reproductibilité» est appliquée dans tous les pays européens mais n'a pas encore
donné lieu à de lajurisprudence en matière végétale et animale. En doctrine, on s'est
prononcé contre l'exigence d'une identité génétique totale, puisque cela présuppose la
connaissance parfaite de l'ensemble du génome et puisque la concordance parfaite du
génome de deux organismes supérieurs est pratiquement impossible^^. Le degré de
correspondance requis devrait en outre dépendre de la nature des revendications. En
effet, lorsqu'on revendique par exemple une classe d'organismes sur labase d'un trait
particulier, seul ce dernier devrait pouvoir être obtenu de manière suffisamment
GRUR 1969, p.674. Cf. la décision suisseATF 79 I 77.
BPatG 16 octobre 1973, GRUR 1975, p.654 - Usambara-Veilchen. Le tribunal estime qu'un traitement
aiiierent des mventions biologiques, selon qu'il s'agit de matière vivante animale ou végétale, n'est pas
compatible avec les connaissances du moment en matière génétique et ne peut pas non plus être justifié
par le droit des brevets.
In re Merat, 186 U.S.P.Q. 471 (CCPA 1975).
Directives, pt 3.1.1, si^ la base de la traduction parue dans Japan Patents and Trademarks. Celle parue
aans Yusa and Hara Patent News est plus restrictive et parle de résultats obtenus «without fail» et «with
certamty».
W. "TROSTEDT, Patentrecht und Gentechnologie, GRUR 1986, p.640 et sv.(642-43): MOUFANG
opxit., p.149.
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similaire, et avec un nombre d'échecs tolérable, pour qu'un examen sérieux et une
étendue de protection sûresoient garantis^.
2. Micro-organismes et matériel génétique
L'obligation de «reproductibilité» des procédés microbiologiques n'a jamais été
questionnée®®, mais on a critiqué l'application de cette exigence aux micro-organismes
eux-mêmes (brevetés per se ou intervenant dans une invention), c'est-à-dire la
nécessité d'indiquer une voie reproductible pour les obtenir. i
Ainsi, on a souligné qu'étant donné que les micro-organismes sont dotés d'une
faculté d'autoreproduction, personne ne songera à répéter le processus d'obtention une
fois que l'organisme existe tel qu'il est souhaité, puisqu'il suffit de le multiplier pour
que l'invention puisse effectivement être mise en œuvre en pratique (ce qui est le but
final de cette exigence)®'. On pourrait dès lors se satisfaire d'une «repr^uctibilité»
théorique, ou considérer que la condition est remplie en cas de faculté
d'autoreproduction identique; car sinon on maintiendrait un principe pour lui-même en
passant à côté de la réalité'", La condition de «reproductibilité» est logique pour la
matière inerte, parce que sans elle, l'invention ne peut en fait être appliquée
industriellement; mais selon ces auteurs, elle perd son sens en présence de micro-
organismes autoreproducteurs'^
La jurisprudence (allemande) a répondu à ces arguments que ce n'est pas le résultat
de l'invention qui doit être reproductible, mais l'obtention de ce résultat, c'est-à-dire
l'invention elle-même, car sinon l'enrichissement des connaissances générales ne
reposerait que sur le seul produit obtenu avec succès et la mise en œuvre de l'invention
ne serait alors possible qu'à celui qui détient matériellement l'objet de l'invention,
c'est-à-dire lesorganismes. Même si leurmultiplication permet uneutilisation répétée,
ce n'est toujours que par celui qui les possède effectivement et qui jouit dès lors d'un
monopole de fait sur ce qu'il a obtenu une fois, ce qui revient en fait à breveter des
découvertes'^.
Si la condition est maintenue, il faut encore savoir s'il est nécessaire que l'homme
du métier obtienne exactement le même organisme ou produit (gène, protéine,
anticorps, etc.) sur la base de la description'^, ou s'il peut y avoir des variations dans
les résultats; il pourrait notamment suffire que le produit obtenu.réponde de manière
équivalente à la fonction technique du produitdécrit, sansqu'il y ait identité totale'"*.
Le Tribunal fédéral allemand des brevets a jugé qu'un procédé d'obtention d'un
micro-organisme était reproductible, même s'il ne permettait pas d'obtenir un micro-
" BENKARD, BRUCHHAUSEN. op.cit.(8. Aufl.), §2,n° 12.
Voy. par exemple BGH 12 février 1987, GRUR Int. 1987, p.357 (358) - Tollwutvirus (obiter dictum).
89 Voy. par exemple SHEARD, loc.cit., p.48; BERNHARDT, KRASSER, op.cit., p.l25.
VOSSIUS, loc.cit., p.l63; W. TROSTEDT, Patentierung mikrobiologischer Erfmdungen, GRUR 1981,
p.95 et sv.; LE MEME, loc.cit., p.643.
BLUM, op.cit., p.81-82; R.E. BLUM, Fragen der Patentfâhigkeit von Erfmdungen auf dem Gebiet der
lebenden Materie, GRUR Int. 1981, p.293 et sv.(297): F. LEDERER, A prospective of patenting
organisms under the European Patent Convention: prospects and considérations, 7 APLA QJ. 288
(1979).
'2 Voy. en Allemagne BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 - Backerhefe. Voy. déjà A. HUNI, Stoffschutz
filr Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren, GRUR 1970, p.542 et sv.(543). Cf. au Canada Re
application n° 086.556 (Apostolov), 35 CP.R.(2d) 56: il ne suffit pas de multiplier un mutant obtenu par
hasard.
Ainsi G. WIDTMANN, Patentfâhigkeit von Mikroorganismen, Mitt. 1972, p.89 et sv.
Cf. TAKANO, loc.cit.
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organisme identique à celui décrit tant que l'organisme obtenu présentait les
caractéristiques revendiquées'^ n ^ cependant précisé ultérieurement qu'il ne suffisait
pas qu'un virus revendiqué en tant que tel puisse être obtenu de manière équivalente,
mais non identique: l'équivalence ne peut être appréciée que parrapport au but auquel
le virus servira et ne justifie dès lors pas une protection absolue, mais tout au plus
relative^.
Avec quel degré de certitude ce résultat doit-il pouvoir être atteint si l'identité
parfaite n'est pas requise ? La Cour fédérale allemande a exigé une «reproductibiliîé
avec des chances suffisantes de succès», mais cela peut difficilement être quantifié
statistiquement^^. Onexige généralement que le résultat revendiqué puisse être obtenu
avec des efforts raisonnables, c'est-à-dire avec une probabilité de réussite suffisante'®.
Ainsi, on considère généralement que les procédés de mutation ne sont pas
reproductibles'', mais bien ceux de génie génétique^oo. Cela ne semble pas vrai pour
certaines techniques (par exemple la fusion cellulaire, où le résultat n'est pas
prévisible^oi) et douteux pour d'autres: la technique d'ADN recombinant, parexemple,
est sûrement reproductible en tant que telle, mais on peut sedemander s'il ne faut pas
différencier selon le type de cellules manipulées (la «reproductibilité» est moins
garantie pourles cellules végétales quepourles bactéries, par exemple^°2)_
La Chambre de recours technique de l'OEB a décidé qu'un plasmide utilisé comme
un agent dans une invention de procédé ne devait pas pouvoir être reproduit de manière
identique à partir de la description. Selon elle, ladivulgation est suffisamment claire et
reproductible si les plasmides intermédiaires obtenus remplissent la même fonction que
celui revendiqué, et notamment permettent l'expression d'un polypeptide recherché au
terme d'un procédé complexe"®. De manière similaire, elle a décidé que des variations
de construction dans une classe de précurseurs génétiques tels que les molécules
d'ADN recombinant revendiquées en des termes impliquant une combinaison de
limitations structurales et de tests fonctionnels n'ont pas d'incidence surla question de
savoir si l'exposé est suffisamment clair et complet, à condition que l'homme du métier
95 BPatG 5 avril 1978, GRUR 1978, p.586 - Lactobacillus bavaricus.
BPatG 2 décembre 1986, Bl.f. PMZ 1986, p.261 (265). Dans l'arrêt sur pourvoi (Tollwutvirus), laCour ne
s'est pas prononcée explicitement; elle a cependant admis en passant qu'une identité génétique totale est
pratiquement irréalisable, et que le dépôt peut remplacer l'indication d'une voie reproductible d'obtention
(voy. ci-après).
V. VOSSIUS, Der Schutz vonMikroorganismen und mikrobiologischen Verfahren, GRUR 1975, p.477 et
sv.(479).
OMPI, doc. BioT/CE/III/2, solution n° 4: il est sans importance que le procédé doive être répété plusieurs
fois s il permet quand-même d'obtenir le résultat. Même un taux de réussite statistiquement faible ne serait
pas problématique si on fait plusieurs essais plutôt que de procéder à des essais à grande échelle. Cf.
HIRSCH, op.cit., p.102, qui souligne que dans la chimie des polymères on travaille aussi avec des
distributions statistiques et qu'un procédé chimique ne doit pas êtrereproductible à 100 %.
Voy. par exemple BPatG 9 sepembre 1970, cité par K. FABEL, Zur Offenbarung mikrobiologischer
Verfahren, Mitt. 1971, p.45 et sv.; BGH 20 octobre 1977, GRUR 1978, p.162 - 7-Chlor-6-
demethyltetracyclin; PEHU, KNUTH, GYLLENBERG, Ioc.cit., p.l85 à propos de lapratique de l'OEB.
Voy. par exemple SCHNEIDER, Ioc.cit., p.79, 81, 86 et sv.; WINNACKER, Ioc.cit., p.295;
BAUMBACH, Ioc.cit.(1987), p.l20.
101 Voy. p^ exemple V. VOSSIUS, H.R. JAENICHEN, Zur Patentierung biologischer Erfindungen nach
Europâischem Patentubereinkommen und deutschem Patentgesetz, GRUR 1985, p.821 et sv.(826) à
propos d'hybridomes; RAUH, JAENICHEN, Ioc.cit., p.760; BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY,
op.cit., p.235-36.102 WINNACKER, Ioc.cit., p.295-96: même si l'insertion d'un gène étranger dans le génome ne peut pas
être parfaitement dirigé, cela ne se répercute pas nécessairement dans le phénotype et ne doit donc pas
être pris en considération.
Chambre de recours technique 3.3.2, 27 janvier 1988 (T 281/86), J.O. de l'OEB 1989, p.202, n° 5-7 -
Préprothaumatine/ UNILEVER.
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puisse à coup sûr obtenir des membres de cette classe sans nécessairement savoir
lesquels'®^.
La «reproductibilité» est en vérité surtoutune question de fait variable selonchaque
cas d'espèce. Elle dépend en outre de la rédaction des revendications: si, par exemple,
les hybridomes ne peuvent être obtenus de manière reproductible (voy. ci-avant), on
peut contourner cette difficulté en rédigeant des revendications non pour des lignées
cellulaires particulières,mais de manière plus généralepour les hybridomes produisant
des anticorps contre un antigène donné^o^. La même observation vaut pour les
anticorps ainsi produits^"^ (à condition que la divulgation soit suffisante: voy. supra).
3. Cellules végétales et animales
Les observations concernant les micro-organismes s'appliquent mutatis mutandis. Il
sera cependant comparativement plus difficile d'obtenir des résultats identiques ou
même une probabilité de succès suffisante à cause de la complexité plus grande de la
matière vivante impliquée.
B.- Nécessité et valeur d'un dépôt
1. En Europe
La nécessité d'un dépôt pour garantir la «reproductibilité» est en fait généralement
basée sur l'absence d'«exécutabilité».' Et dans la mesure où un dépôt est nécessaire
pour remplir cette dernière condition, il le sera afortiori en vue de garantir la première.
Un dépôt n'est par contre pas requis s'il est possible de fournir une description qui
n'est pas seulement exécutable, mais aussi reproductible. Mais qu'en est-il si une
invention peut être exécutée, mais non être reproduite de manière satisfaisante ? Un
dépôt est-il nécessaire et suffisant ?
Les réponses seront nécessairement peu précises, puisqu'elles dépendent du degré
de «reproductibilité» obtenu. Dansde nombreux cas, la situation est incertaine, et pour
éviterdes problèmes de rejet de la demande ou d'opposition (en cas de non-dépôt, des
arguments de divulgation insuffisante sont presqu'inévitables), il faudra procéder à un
dépôt par précaution'*^.
En vérité, le dépôt ne peut remédier au défaut de «reproductibilité» qu'en ce qui
concerne les brevets de produit. Si un procédé souffre de ce vice, il ne pourra y être
remédié par un quelconque dépôt. Si par contre on revendique un organisme qui ne
peut être obtenu de manière reproductible, son procédé d'obtention peut être remplacé
par le dépôt d'échantillons ou d'exemplaires de l'organisme breveté. La faculté de
réplication, de multiplication ou de reproduction remplace alors la «reproductibilité».
Cette dernière solution a été adoptée par l'OEB: si une culture d'un micro-organisme
revendiqué est déposée et accessible au public, ceci garantit la «reproductibilité», et il
Chambre de recours technique 3.3.2 (T 301/87), n° 4.5, cité dans: La jurisprudence des Chambres de
recours en 1989, J.O. de l'OEB suppl. au n° 6/1990, p.l et sv.(29).
G.F. STEPHENSON, Patenting in the hybridoma field, in: Patent protection in biotechnology (European
Study Conférences Ltd., 26th&27th Feb. 1986, EPO Munich), p.l7; TAKANO, loc.cit., p.l61 et sv.
RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.760.
G. DE LUCA, L. GALLIGANI, Shoulddepositing microorganisms in culture collections be automatic in
patent granting procédures ?, 3 Trends in Biotechnology 30 (1985).
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n'est dès lors pas nécessaire de mentionner en outre un procédé d'obtention du micro
organisme
En Suisse par contre, on estime que si la description de l'organisme utilisé ou
manipulé suffît pour en garantir la«reproductibilité» (en fait r«exécutabilité»: voy. ci-
avant), tel n'est pas le cas si le micro-organisme constitue lui-même l'objet de
l'invention: c'est la règle technique, c'est-à-dire le procédé permettant d'obtenir le
micro-organisme, qui doitpouvoir êtrerépété à volonté; il ne suffitpas d'obtenir d'une
collection un échantillon du micro-organisme et de pouvoir le cultiver sans
modification, parceque cela ne constitue pas une répétition de l'inventionio^.
En Allemagne, la jurisprudence a également considéré pendant de nombreuses
années que ledépôt des micro-organismes et laremise d'échantillons biologiquement
reproductibles ne suffisaient pas pour satisfaire l'exigence légale, et que l'organisme
devait pouvoir être obtenu de manière effectivement reproductible à partir d'un
organisme accessible au public, la multiplication du résultat ne constituant pas un
procédé d'obtention
La Cour fédérale a finalement abandonné cette position largement critiquée^ et
admis, tout en maintenant la condition d'une voie reproductible d'obtention, que
l'indication de cette voie peut être remplacée par le dépôt et l'accessibilité d'un
échantillon reproductible du micro-organisme '^^ Elle a justifié le revirement
jurisprudentiel par son souci de conformité avec lasolution appliquée par l'OEB, et sur
la base du principe que lors de l'interprétation et de l'application de la loi sur les
brevets, il faut plutôt prendre en compte les besoins pratiques que des considérations
théoriques.
Comme cette solution est fondée en dernière instance sur l'accessibilité de
l'organisme déposé, des problèmes liés à l'étendue de cette accessibilité et à sa durée
doivent être résolus (voy. la section 6).
La nécessité ou l'utilité d'un dépôt étant étabUe, que peut-on déposer ? Les textes se
réfèrent en effet tous aux micro-organismes, dont le traitement peut en principe être
transposé aux cellules végétales, cellules animales somatiques et séquences d'ADN
(sur les aspects techniques voy. la section suivante). En outre, lorsque des anticorps
non suffisamment divulgués par écrit sont revendiqués, les hybridomes doivent êti-e
déposés''^.
Directives C.IV.3.6. Ceci va de pair avec l'admissibilité des revendications de multiplication: voy. le
ch^itie n de la deuxième partie.
Directives X - 941.4, 942.2. Réponse négative similaire en Irlande et en Nouvelle-Zélande: OMPI, doc.
BioT/CE/III/2, n" 64.
"0 Voy. notamment BPatG 9 octobre 1973, BPatGE 16. p.l - Levorin; BGH 11 mars 1975, GRUR 1975,
p.430 - Bâckerhefe; BGH 20 octobre 1977, GRUR 1978, p.l62 - 7-Chlor-6-demethyltetracyclin: BGH
11 décembre 1980, GRUR 1981, p.263 - Bakterienkonzentrat; BPatG 2 décembre 1985, Bl.f. PMZ 1986,
p.261.
On lui reprochait notamment l'illogisme et l'incohérence, puisque le dépôt était considéré suffisant pour
la reproductibilité des procédés [en fait l'exécutabilité], et qu'il suffisait de déposer le micro-organisme à
partir duquel lemicro-organisme revendiqué pouvait être obtenu de manière reproductible, éventuellement
p^ des opérations simples: voy. par exemple TROSTEDT, loc.cit.(1981), p.97: R. TESCHEMACHER,
Die Patentfahigkeit von Mikroorganismen nach deutschem und europâischem Recht, GRUR Ira. 198li
p.357 et sv.(361-62); CADMAN, loc.cit., p.316; J. UTERMANN, Patentschutz fUr biotechnologische
Erfindungen, GRUR Ira. 1985, p.34 et sv.(35).
"2 BGH 12 février 1987, GRUR Ira. 1987, p.367, avec note F.K. BEIER - Tollwutvirus (= GRUR 1987,
p.231 = J.O. de l'OEB 1987, p.429).
RAUH, JAENICHEN, loc.cit., p.760; Ch. VAN HORN, Recent developments in the patenting of
biotechnology in the U.S.A., Symposium on the protection of biotechnological inveraions, op.cit..
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Des problèmes particuliers se posentcependant en cas de revendications portantsur
des organismes multicellulaires (voy. encore la section 5, § 2). En supposant que des
dépôts puissent légalement être effectués en relation avec les inventions en matière
végétale"'*, on a suggéré en doctrine^i^ que pour les plantes à reproduction asexuée,
onpourrait déposer toute forme dematériel demultiplication oudepropagation; pour
les plantes à reproduction sexuée, on devrait déposer les semences, et pour les
hybrides de première génération également les lignées parentales; pour les deux, on
pourrait déposer du germeplasme ou des cellules susceptiblesd'être régénérées.
En matière animale, on pourrait songer au dépôt d'embryons, ou d'œufs d'insectes
ou de poissons. Pour les races pures, il faut prendre les mesures nécessaires pour
prévenir la dégénérescence des lignées. Pour les hybrides, le dépôt des lignées de
cellules germinales pourrait suffire si le croisement donne le même résultat avec une
probabilité suffisante. Bien que les techniques de conservation (notamment par
congélation) soient constamment améliorées, elles ne sont pas encore infaillibles,
notamment pour les dépôts à plus long terme''®.
2. En dehors de l'Europe
Les solutions aux Etats-Unis et au Japon sont en large mesure similaires à celles
dégagées ci-avant, mais les arguments et raisonnements confondent trop les niveaux
d'«exécutabilité» et de «reproductibilité» pour pouvoir les intégrer valablement dans
l'analyseque l'on vient d'entreprendre. On les résumera dès lors ci-après. Au Canada,
l'Office des brevets a admis quele dépôt de micro-organismes suffit pourremplir les
conditions de l'art.Sô''''. Mais la Cour Suprême a précisé plus récemment que cette
solution valait uniquement pourles revendications de procédé, et elle a refusé d'étendre
cette solution à la matière végétale'
Au Japon, un micro-organisme utilisé dans un procédé microbiologique doit être
déposé s'il est reconnu comme étantessentiel en tant qu'élément constitutifnécessaire
de l'invention, sauf les micro-organismes dont la conservation et le contrôle dans un
dépôt est techniquement impossible, ainsi que les micro-organismes qui sont
facilement accessibles aux hommes du métier au Japon, soit parce qu'ils sont
commercialisés, soit parce qu'ils sont déposés et librement accessibles au moment de la
demande de brevet"'.
Un micro-organisme non modifié revendiqué en tantque tel doitêtredéposé. S'ila
été obtenu à partir d'un autre, ce dernier doit également être déposé s'il n'est pas
facilement accessible; le micro-organisme transformé doit être déposé s'il ne peut pas
être décrit de manière telle qu'il puisse être obtenu par un homme du métier'^ o. Le
p.73 et sv.(83); il ne sufHt pas de déposer les anticorps et de déposer séparément de manière non
accessible les hybridomes qui pourraient être utilisés pour réalimenter le dépôtd'anticorps.
Voy. NEUMEIER, op.cif., p.122-25.
NEAGLEY, JEFFERY. DIEPENBROCK, loc.cit.(J981), p.26-27: WILLIAMS, loc.cit., p.229-30; E.
VON PECHMANN, Ausschôpfung des bestehenden Patentrechts filr Erfindungen auf dem Gebiet der
Pflanzen- und TierzUchtung unter Bertlcksichtigung des Beschlusses des BGH - Tollwutvirus, GRUR
1987, p.475 et sv.(477); NEUMEIER, op.cit., p.126.
R.H. FOOTE, The technology and costs of deposits, in; W.H. LESSER (éd.), Animal patents. The légal,
economic and social issues (Stockton Press, New York 1989), p.47 et sv.(48, 52 et sv.).
Application of Abitibi Ce., (62 C.P.R.(2d) 81 (1982).
Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Canada, 25 C.I.P.R. 1 (S.C. 1989).
Directives de 1970, modifiées en 1975, pt. 3.14(2) et (3).
^20 Directives de 1979, pt. 3(2)B.b etprojet de directives de 1984.
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dépôt suffît pour garantir la reproductibilitéi^i. Les directives en matière végétale ne
prévoient pas de formule de dépôt comparable à celle des micro-organismes^^2
Aux Etats-Unisi23, la Chambre de recours de l'Office des brevets a décidé qu'un
procédé de fermentation n'était pas divulgué de manière suffisante si le micro
organisme utilisé ne pouvait pas être reproduit par l'homme du métier à partirde la
description écrite avec des efforts raisonnables, et si la description ne contenait aucune
indication où il pouvait être obtenu. Selon la Chambre, le problème ne se serait pas
posé si le demandeur avait utilisé un micro-organisme connu avec une source
déterminée, même s'il était seulement connu et accessible aux hommes du métieri24.
Le dépôt n'est donc pas nécessaire si le micro-organisme est connu et facilement
accessible'25, c'est-à-dire si la description indique aux hommes du métier comment
obtenir les souches en question à partir de celles qui sontaccessibles au public (c'est-à-
dire dans des collections accessibles oudans lecommerce), même si cela implique des
expériences raisonnables'26.
Ainsi, on ajugésuffisante ladivulgation où ledemandeur avait seulement indiqué le
genre de micro-organisme (connu) utilisé sans donner le numéro de dépôt dans une
collection de cultures et sans avoir déposé la souche qu'il utilisait lui-même puisqu'il
était possible de trouver une souche adéquate endéans 15 jours'^ "^. Par contre, on a
estimé quela description verbale d'une nouvelle espèce de bactéries avec despropriétés
métaboliques particulières ne permettait pas à un homme du métier d'obtenir des
souches de cette espèce au-delà des souches spécifiques rendues accessibles par un
dépôt dans une collection de cultures reconnue'^s On a aussi reconnu la nécessité
d'expériences excessives dans le cas de bactéries hybrides, modifiées génétiquement et
servant de vaccins oraux, parce que la description n'indiquait pas la fréquence de
succès des expériences, ni le temps, l'effort et l'aptituderequis pour isoler les souches
à cloner'29 Enfin, l'Office des brevets a rejeté une demande qui n'indiquait pas le
degré de rareté des micro-organismes revendiqués dans l'espèce mentionnée ni le
pourcentage d'échecsdans le procédé d'obtention^^o Dans ces cas, un dépôt auraitété
nécessaire en vue d'une divulgation suffisante. Mais si une description écrite indique
comment un micro-organisme peut être trouvé, un dépôt n'est pas nécessaire'^^
Les facteurs à prendre en considération pour apprécier le caractère «raisonnable»
des expériences sont la quantité d'expériences nécessaires, l'ampleur des directives
données, la présence ou l'absence d'exemples de travail, la nature de l'invention, l'état
antérieur de la technique, l'aptitude relative de l'homme de l'art, la disponibilité des
matériaux de départ, le caractère completde la description, la possibilité de mettreen
œuvre la technique de manière répétée et prévisible ainsi que l'étendue des
I. HAYASHI, A Japanese perspective on patenting micro-organisms: prospects and considérations, 7
APLA QJ. 309 (311) (1979).
122 Directives de 1975, pt.3.3.2.
Voy. en général par exemple V.H. MEYER, Problems and issues in depositing microorganisms for
patent purposes, 65 J.P.O.S. 455 (1983); HAMPAR, loc.cit.\ E.T. LENTZ, Adequacy of disclosure of
biotechnology inventions, 16 AIPLA QJ. 314 (1988-89).
^24 Ex parte Kropp, 143 U.S.P.Q. 148 (POBA 1959).
ManualofPatent Examining Procédure, n° 608.01(p)C.
Merck&Co v. Chase Chemical Co., 155 U.S.P.Q. 139 (D.N.J. 1967) et la jurisprudence ultérieure.
127 Tabuchi v. Nubel, 194 U.S.P.Q. 521 (CCPA 1977).
128 Ex parte Jackson. 217 U.SP.Q. 804 (POBA 1982).
1® Ex parte Forman, 230 U.S.P.Q. 546 (Bd.App.&Int. 1986).
1^ Ex parte Hata, 6 U.S.P.Q.2d 1652 (Bd.App.&Int. 1988).
1^1 Ex parte Rinehart, 10 U.S.P.Q.2d 1719 (Bd.App.&Int. 1989).
CHAPITRE II. CONDITIONS DE FORME 204
revendications^32 La Cour d'appel fédérale a appliqué ces critères à propos de
revendications portant sur des anticorps monoclonaux particuliers utilisés dans des
tests d'immunité, et elle a conclu au caractère raisonnable dans les circonstances
suivantes: 6 fusions cellulaires sur 10effectuées au total produisaient 143 hybridomes
produisant des anticorps inbtéressants, dont 9 furent testés, et sur ceux-ci 4
présentaient les caractéristiques décritesdans les revendications'^^.
Le dépôt de l'organisme utilisé (ou de celui à partir duquel il peut être obtenu de
manière reproductible) dans une collection accessible au public garantit
V«enablement»^^^. Si le demandeur se réfère à du matériel déjà existant et accessible, il
ne devrait pas en assurer la disponibilité future'^^.
Dans une décision rendue en matière végétale^^fi, l'Office des brevets a laissé
ouverte laquestion si lessemences peuvent être déposées comme lesmicro-organismes
pour satisfaire aux conditions de l'art. 112.
§ 2. Droit américain des brevetsde plantes
La condition de «reproductibilité» n'a pas plus de raison d'être dans ce système que
celle d'«exécutabilité».
Il faut d'ailleurs noter que le système est issu des problèmes de fournir une
divulgation suffisante en matière de brevets qui a entraîné le remplacement de la
condition de reproduction du procédé d'obtention par celle de l'objet protégé. Pour
faire face à la variabilité génétique résultant d'une reproduction sexuée, on a limité la
protection aux variétés à reproduction asexuée pourgarantir que l'objet protégé reste
identique à lui-même, et cette reproductiondoit avoir été réalisée effectivement avant le
dépôt de la demande de protection pour s'assurer de la possibilité effective de
multiplication de l'objet protégé, qui estgarantie dans ledroit général des brevets parla
divulgation suffisante.
§ 3. Système UPOV
Le système UPOV part de la même idée de base que le Plant Patent Act, mais il
n'est pas restreint aux variétés à reproduction asexuée. Pour maintenir l'identité de
l'objet protégé malgré la variabilité génétique inhérente, on a introduit les conditions
d'homogénéité et de stabilité variétale, qui sont vérifiées lorsd'un examen concret (qui
n'existe pas sous le PlantPatent Act). Et la CPOV déchoit de son droit l'obtenteur qui
ne serait pas en mesure de maintenir les caractères de la variété tels qu'ils ont été
définis au momentoù le droit a été concédé (art. 10,par.2).
In re Coliaimi, 195 U.S.P.Q. 150 (CCPA 1977) et ex parte Forman précité. Sur la notion voy. encore
HAMPAR, loc.cit., p.581 et sv.
In re Wands, 8 US.P.Qld 1400 (CAFC 1988). L'opinion dissidente du juge Newman critique la décision
en ce qu'elle ne vérifie pas si les 9 anticorps testés avaient vraiment été choisis au hasard.
In re Argoudelis, 168 U.S.P.Q. 99 (CCPA 1970).
COOPER, op.cit., § 5.02(4) sur la base de In re Metcalfe, 161 U.S.P.Q. 789 (CCPA 1969); In re
Coleman, 176 U.S.P.Q. 522 (CCPA 1973): la divulgation par indication de marques est suffisante s'il n'y
a pas de réelle probabilité queles produits seront retirés du marché ou que la même marque sera appliquée à
des produits sensiblement différents.
Ex parte Hibberd, 227 U.S.P.Q. 443 (POBA 1985) (les semences avaient été déposées, mais n'étaient pas
accessibles).
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Section 5. Le dépôt et ses modalités
Le dépôt de semences et de plants dans le cadre de l'examen concret des variétés
dans le système UPOV fait partie intégrante de ce système et n'a pas suscité de
problèmes particuliers. Il n'en estpas de même endroit des brevets où la procédure de
dépôt de micro-organismes a été développée en vue de faire face aux problèmes liés à
l'application des concepts traditionnels à cette matière nouvelle aux caractéristiques
spécifiques.
On examinera dès lors dans la suite uniquement la technique du dépôt endroit des
brevets. Elle a été appliquée jusqu'à présent uniquement dans le domaine de la
microbiologie, mais compte tenu de l'extension progressive du champ de brevetabilité,
on peut s'attendre àce qu'elle soit généralisée sur la base des modalités éprouvées^^v '
§ 1. Modalités du dépôt
A." En Europe
Les modalités du dépôt de micro-organismes ont été dégagées progressivement par
les jurisprudences nationales. Elles ont été harmonisées dans une large mesure par le
Règlement d'exécution de laCEE qui servira comme base à l'exposé qui suit.
1. Dépôt
Si un dépôt est nécessaire (voy. les sections précédentes), les règles suivantes
doivent être respectées:
• il doit être effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande (règle 28,
par.la]) 138. En cas de revendication d'une priorité, un dépôt doit avoir été effectué à
cette date depriorité conformément à la législation du pays oii la demande debrevet
est introduite; ce dépôt ne doit être conforme à la réglementation européenne
(notamment en ce qui concerne la garantie d'accessibilité) qu'au moment de la
demande européenne; si cela n'est pas fait, la divulgation sera considérée comme
insuffisante^^^;
La proposition de directive de la Commission des Communautés européeimes, loc.cit., art.l5, par.l
applique les règles relatives au dépôt à toute «matière autoréplicativei>, c'est-à-dire (notamment) «la
matière dotée du matériel génétique nécessaire pour commander son autoréplication dans un organisme
hôte ou par^ tout autre moyen indirect et comprenant, entre autres, les semences, les plasmides, les
séquences dADN, les photoplastes, les réplicons et les cultures cellulaires» (art.l9b]).
Aux Pays-B^, cette règle aseulement été appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'art.22B, al.2 inséré par
la loi 29 mai 1987. Auparavant, le dépôt pouvait être effectué jusqu'à la phase de délivrance: OR, afd. van
beroep 15 juin 1970, B.I.E. 1970, p.362, critiqué par C.M.R. DAVIDSON, Microbiologie en
octrooirecht, B.l.E. 1972, p.36-37; M.S.M. GROENENDIJK, Octrooieerbaarheid van microorganismen
(thèse, Leiden 1982), p.15-16.
TESCHEMACHER, loc.cit.(1985), p.SO; Communiqué de l'OEB du 18 juillet 1986 concernant les
demandes de brevets et les brevets européens faisant référence à des micro-organismes, J.O. de l'OEB
1986, p.269 et sv.(271-72). Une demande de brevet européen ne peut être refusée pour la seule raison
qu un dépôt nest pas conforme à la règle 28 si un dépôt a été effectué conformément à une législation
nation^e avant la date de publication du communiqué de 1986 et n'a pas été rendu conforme à la règle 28
avant 1introduction de la demande de brevet européen; Chambre de recours technique 3.3.2, 15 novembre
1988 (T 39/88), J.O. de VOEB 1989, p.499.
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' il doit être effectué auprès d'une autorité de dépôt habilitée dont la liste est publiée
au Journal Officiel de l'OEB (règle 28, par.la] et 9) et conformément au régime
juridique sur la base duquel l'autorité est habilitéei'^ o. Les Etats reconnaissent en
outre parfois les dépôts auprès d'instances de dépôt scientifiquement reconnues et
impartiales^'^i;
le dépôt doit en principe être effectué par le demandeur du brevet, et non par un
tiers. A titre exceptionnel, l'OEB admet la validité du dépôt lorsqu'une société-mère
donne ordre à une filiale d'effectuer le dépôt pour son compte et la société-mère
garde le contrôle des micro-organismes déposés '^^ ^;
le RE ne contient pas d'indications surla durée du dépôt et la garantie de celle-ci.
En Allemagne, lajurisprudence estime que cette durée doit au moins être égale à la
durée légale maximale du brevet (20 ans) avec un délai supplémentaire suffisant (5
ans) qui commence à courir au moment del'expiration de ladurée deprotection ou
de la dernière demande de remise d'échantillons introduite par un tiers endéans ce
délai; le déposant doit s'engager irrévocablement envers l'autorité de dépôt de ne
pas disposer du micro-organisme pendant la durée du dépôt, et l'autorité à son tour
doit s'engager à se conformer aux instinctions reçues^^^^. \q^ autres pays ont des
exigences similaires, inspirées de la règle 9.1 RE du Traité de Budapest (voy. le§
2), selon laquelle tout micro-organisme déposé auprès d'une autorité de dépôt
internationale est conservé par cette dernière pour une période d'au moins cinq ans
après la réception, par ladite autorité, de la plus récente requête en remise d'un
échantillon du micro-organisme déposé et, dans tous les cas, pour une période d'au
moins 30 ans après la date du dépôt;
l'autorité de dépôt et le numéro de dépôti'^ doivent être communiqués à l'OEB au
plus tard dans le délai applicable en vertu de la règle 28(2)(voy. encore la règle
13bis du RE du PCT); le déposant doit d'ailleurs être en mesure de prouver à
l'Office des brevets ses engagements vis-à-vis de l'autorité de dépôt et les
obligations de celle-ci à son égard''"^.
140
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Communiqué, loc.cit., p.271. Voy. parexemple J.O. de l'OEB 1989, p.l54.
Par exemple en Allemagne: BPatG 22 juin 1976, BPatGE 19, p.l - Mikroorganismen. L'autorité de dépôt
doit veiller à la conservation soignée et à la remise correcte des échantillons: BPatG 28 août 1981, cité
par HIRSCH, op.cit., p.107.
Chambre de recours technique 3.3.2 (T 118/87), cité in: La jurisprudence des Chambres de recours en
1989, J.O. de l'OEB suppl. au n" 6/1990, p.l et sv.(31).
BPatG p juin 1976, BPatGE 19, p.l - Mikroorganismen; BPatG 6 octobre 1977, BPatGE 20, p.l27. La
durée nest pas garantie si pour lemaintien du dépôt, des taxes doivent être acquittées régulièrement et/ou
si le contrat de dépôt nest pas conclu pour la durée requise. Il en est ainsi même si le déposant s'est
engagé envers l'Office des brevets à payer les taxes et à ne pas dénoncer le contrat: BPatG 2 octobre
1984, Bl.f. PMZ 1985, p.ll6, confirmé par BGH 8 octobre 1985, Bl.f. PMZ 1986, p.336 et sv.
Il ne suffit pas dindiquer la dénomination de laboratoire qui ne correspond pas à un numéro de dépôt:
BPatG 28 septembre 1981, BPatGE 24, p.l20 (sur la base de la loi de 1968).
Selon la règle 28(2), ces informations ne doivent pas nécessairement être fournies dans la demande, mais
peuvent être communiquées:
soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à
compter de la date de priorité;
soit jusqu à la date de présentation d'une requête tendant à avancer lapublication de la demande;
soit dans un délai dun mois après la notification, faite par l'OEB au demandeur, qu'il existe un droit de
consultation du dossier en vertu de rart.l28(2) (quiconque prouve que le demandeur d'un brevet
européen sest prévalu de sa demande à son égard i>eut consulterle dossier dès avant lapublication de
cettedemande et sans l'accord du demandeur).
Est applicable celui des délais qui expire le premier.
Selon la Chambre de recours juridique de l'OEB (décision du 30 novembre 1987 (J 8/87), GRUR Int.
1989,^ p.587), même après l'expiration du délai de 16 mois, le demandeur dispose d'un délai
supplémentaire pour fournir les renseignements après la réception d'un avertissement.
BPatG 22septembre 1987, Bl.f. PMZ 1987, p.402: la durée du dépôt et l'accessibilité future doivent être
garanties déjà au jour de la demande de brevet.
CHAPfTRE II. CONDITIONS DE FORME 207
2. Nouveau dépôt
Si un organisme déposé conformément à la règle 28, par.1ercessed'êtreaccessible
auprès de l'autorité qui a reçu ce dépôt
a] parce que le micro-organisme n'est plus viable,
b] ou que, pour d'autres raisons, l'autorité de dépôt n'est pas à même de fournir des
échantillons du micro-organisme,
et si lemicro-organisme n'a pas été transféré à une autre autorité de dépôt habilitée aux
fins de la règle 28, auprès de laquelle il reste accessible, l'interruption de l'accessibilité
est réputée non avenue à condition qu'un nouveau dépôt du micro-organisme
initialement déposé ait été effectué dans un délai de trois mois à compter de ladate à
laquelle cette interruption aété notifiée au déposant du micro-organisme par l'autorité
de dépôt et qu'une copie du récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt,
accompagnée de l'indication du numéro de dépôt de lademande de brevet européen, ait
été communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à
compter de la date du nouveau dépôt (règle 28bis, par.1er).
^Dans le cadre prévu au par.la], le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de
dépôt qui a reçu le dépôt initial; dans les cas prévus au par.lb], il peut être effectué
auprès d'une autre autorité de dépôt habilitée aux fins de la règle 28 (règle 28bis,
par.2).
Si l'autorité de dépôt auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial n'est plus
habilitée aux fins de la règle 28, soit totalement, soit à l'égard du type de micro
organismes auquel lemicro-organisme déposé appartient, ou si cette autorité de dépôt a
cessé, temporairement ou définitivement, d'exercer ses fonctions en ce qui concerne
des micro-organismes déposés, et si lanotification mentionnée au par.l n'est pas faite
dans les six mois suivant cet événement, le délai de trois mois défini au par.l
commence à courir à la date à laquelle le Journal Officiel de l'OEB a mentionné cet
événement (art.28bis, par.3).
Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le dépositaire,
certifiant que le micro-organisme qui fait l'objet du nouveau dépôt est le même que
celui qui faisait l'objet du dépôt initial (règle 28bis, par.4).
Si le nouveau dépôt aété fait conformément au Traité de Budapest (voy. ci-aptès),
les dispositions de ce traité prévalent en cas de divergence (règle 28bis, par.5).
B.- En dehors de l'Europe
Au Japon, les modalités sont essentiellement les mêmes qu'en Europe, à ceci près
qu'il n'y apas de règles explicites relatives à un nouveau dépôt (le Japon acependant
adhéré au Traité de Budapest), etque le dépôt doit être maintenu au moins pendant
toute ladurée du brevet (sans requérir un délai supplémentaire) '^*''. Au Canada, qui n'a
pas adhéré au Traité deBudapest, lasituation n'est pas claire.
Aux Etats-Unis, le dépôt nedoit pas avoir étéeffectué au moment de l'introduction
de la demande: il suffit que l'Office des brevets puisse obtenir un échantillon de la part
du déposant etque le dépôt auprès d'une autorité de dépôt indépendante soit effectué
1-" Directives de 1970 modifiées en 1975, p.3.14(l), et directives de 1979, pt.3(2)B.b. Cf. Procédures for
deposu of micro-organisms in Japan, Yusa and Hara Patent News vol.6 (1979), n° 1, p.26 et sv.; M.
TAKATORI, Microorganism-related patent applications in Japan, Japan Patents an Trademarks 1982, n°
34, p.26 et sv.; T. ISHIDA, Recent developments in patent protection for biotechnological inventions
inJapan, 10 Journal ofthe Japanese Group ofAIPPI 164 (1985).
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avant l'octroi du brevet '^'®. Le demandeur doit donc posséder cet échantillon
effectivement au moment de l'introduction de sa demande parce que l'invention doit
existerà ce momenti- '^; c'est seulement le dépôt qui est retardé (ce qui peutd'ailleurs
poser des problèmes lorsqu'une priorité est revendiquée ultérieurement, parexemple
en Europe).
La Cour d'appel fédérale a admis que l'institution de dépôt peut se situer à
l'étranger ou être une institution privée à condition qu'elle présente les garanties
nécessaires pour remplir les exigences fixées par le Patent and Trademark Office^so. Le
dépôt doit être maintenupendant toute la durée du brevet et un temps raisonnable au-
delà aussi longtemps que le public montre le moindre intérêt (par exemple
conformément au Traité de Budapest), et le déposant doit fournir les garanties quant au
maintien et à l'accès du dépôt. Si cette condition n'est pas remplie au moment de
l'introduction de la demande, le manquement peut être corrigé au cours de la
procédureisi. La garantie d'accessibilité doit être fournie avant l'octroi du brevetiez.
Ces règlesjurisprudentielles vontêtre remplacées par un règlement conforme auTraité
de Budapest^53
§ 2. Traité de Budapest
A." Généralités^^''
Le Traité de Budapest (TB) sur la reconnaissance internationale du dépôtde micro
organismes aux fins de la procédure en matière de brevets a été signé en 1977 dans le
but d'éviter une multiplication dedépôts de micro-organismes et des frais etprocédures
administratives qui en découlent pour le déposant, puisque sans reconnaissance d'un
dépôt effectué dans un pays étranger, celui-ci doit être répété dans chaque pays^^^.
Cette reconnaissance nécessite une harmonisation des modalités du dépôt, par
exemple en ce qui concerne la compétence technique de l'autorité de dépôt, la
procédure à suivre, etc. Surcertaines questions, on n'apas voulu prendre de décision
définitive, de sorte qu'elles sont seulement réglées dans le Règlement d'exécution
(RE), qui peut être modifié plus facilement (art. 12, par.4 TB). Il ne s'agit cependant
pas d'une harmonisation complète puisque certaines questions restent soumises aux
différents droits nationaux, à savoir si et quand le dépôt doit être effectué (voy. ci-
i'» In re Lundak, 227 U.S.P.Q. 90 (CAFC 1985). Cf. J.H. PILARSKI. In re Lundak: the Fédéral Circuit
relaxes the depositing requirements for microbiological patent applicants, 28 IDEA 187 (1988).
R.G. ADLER, Can patents coexist with breeders' rights ?, 17 IIC 195 (218) (1986).
Feldman v. Aunstrup, 186 U.S.P.Q. 108 (CCPA 1975). Sur la situation antérieure voy. O.M. BEHR, The
prescient microbe or where to deposit a foreign body, 57 J.P.O.S. 28 (1975).
ExparteLundak, 4 Biotechnology Law Report 12 (POBA 1984).
Feldman v. Aunstrup précité.
Voy. PTO, Deposit of biological material for patent purposes. Notice of proposed rulemaking, 53
Fed.Reg. 39419 (6 octobre 1988), prévoyant l'insertion du règlement au 37 C.F.R. Part 1,§ 1.200 et sv.
Voy. par exemple E. VON PECHMANN, Hinterlegung und Freigabe neuer Mikroorganismen, Mitt. 1977,
p.41 et sv.; U.C. HALLMANN,. Der Budapester Vertrag tlber die internationale Anerkennung der
Hinterlegung von Mikroorganismen, GRUR Int. 1978, p.55 et sv.; St.D. SCHROEDER, Patenting
microorganisms: working the bugs out of the international depository authority, 14 CaUf.West.IntLJ.
49 (67 et sv.) (1984). Pour des détails Voy. Actes de la Conférence diplomatique de Budapest pour la
conclusion d'un Traité sur la reconnaissance internationale du dépôt denùcro-organismes aux fins dela
procédureen matière de brevets 1977(OMPI, Genève 1980).
Voy. B. HANSEN, F. WOSTEN, Freigabe von Mikroorganismen-Kulturen, Mitt. 1976, p.llO et sv.,
147.
CHAPITRE II. CONDITIONS DE FORME 209
avant), et quand et à quelles conditions des échantillons du micro-organisme déposé
sont remis à des tiers (voy. la section 6).
B." Le principe de base
Les Etats contractants qui permettent ou exigent le dépôt aux fins de la procédure en
matière de brevets (c'est-à-dire toute procédure administrative ou judiciaire relative à
une demande de brevet ou à un brevet: art.2.iii) reconnaissent aux fins de cette
procédure le dépôt d'un micro-organisme effectué auprès d'une autorité de dépôt
internationale (art.3, par. la]).
Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels
que les indique l'autoritéde dépôt internationale ainsi que la reconnaissancedu fait que
ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé
(art.3, par.la]). Tout Etat peut exiger comme preuve une copie du récépissé du dépôt
délivré par l'autorité de dépôt intemationale (artS, par.lb]), mais il ne peut exiger qu'il
soit satisfait à des exigences différentes ou supplémentaires que dans la mesure où le
Traité ou le RE en prévoient (art.3, par.2).
Ces exigences ont trait d'une part aux qualités requises pour obtenir le statut
d'autorité de dépôt internationale; elle doit, par exemple, avoir une existence
permanente et posséder le personnel et les installations nécessaires à l'accomplissement
des tâches scientifiques et administratives qui lui incombent en vertu du Traité (art.6,
par.2.i et ii), c'est-à-dire qui lui permettent de conserver les micro-organismes déposés
d'une manière qui garantisse leur viabilité et l'absence de contamination, en prenant
des mesures de sécurité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte des
micro-organismes déposés (règle 2.2).
D'autres conditions concernent les opérations que l'autorité doit effectuer. Ainsi,
elle doit examiner la viabilité des micro-organismes déposés dans un bref délai après sa
réception, à intervalles raisonnables, selon le type de micro-organisme et les conditions
de conservation applicables, ou en tout temps si cela- s'avère nécessaire pour des
raisons techniques ou sur requête du déposant (art.6, par.2.vi, règle 10.2).
Elle doit conserver les micro-organismes avec tout le soin nécessaire à leur viabilité
et à l'absence de contamination, pour une période d'au moins cinq ans après la
réception, par l'autorité, de la plus récente requête en remise d'un échantillon du micro
organisme déposé et, en tout cas, pour une période d'au moins trente ans après la date
de dépôt (art.6, par.2.v, règle 9.1) (cf. ci-avant).
C'est le problème de la remise d'échantillons qui a été au centre des discussions lors
des négociations. Les différents droits nationaux étant très différents, on s'est borné à
harmoniser la procédure de remise, sans établir de règles communes sur les questions
quand, à qui et à quelles conditions un échantillon du micro-organisme déposé doit être
remis (voy. la section suivante). Cette procédure de remise dépend du bénéficiaire -
destinataire des échantillons: Offices de propriété industrielle, déposants ou parties
autorisées, et d'autres parties certifiées (règle 11).
Chaque autorité de dépôt n'accepte pas tous les micro-organismes, mais
uniquement ceux indiqués dans une communication initiale (cette communication,
soumise à certaines conditions, constituant la formalité nécessaire à l'acquisition du
statut d'autorité: art.7, règle 3.1) ou dans une notification ultérieure d'extension de la
liste (règle 3.3) (cf. art.6, par.2.v).
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Le Traitécontient par ailleurs desrègles détaillées sur l'acquisition, la cessation et la
limitation du statut d'autorité de dépôt internationale ainsi que sur les formalités à
accomplirlors du dépôt initialet d'un nouveau dépôt.
§ 3. Problèmesparticuliers
A.- Le Traitéde Budapest: champ d'application et contrôle de viabilité
Ila été indiqué ci-avant qu'aux fins des procédures en matière de brevets, le dépôt
d'autres «matériaux vivants» que des micro-organismes stricto sensu peut s'avérer
nécessaire. Les lignées cellulaires végétales ou animales peuvent normalement être
traitées comme les micro-organismes (avec des problèmes techniques deconservation
plus grandes). Les plasmides, virus, gènes,etc. peuvent être déposés sous la forme
d'ADNpurifiéou sous uneforme clonéedans un organisme-hôte.
Cesmatériaux vivants nouveaux sont d'ailleurs déjàacceptés parcertaines autorités
de dépôt selon leur spécialisation (voy. parexemple les listes des autorités de dépôt
sous le TB'^'^).
On s'est demandé si le TB dans sa version actuelle s'appliquait à ces objets
nouveaux. Au moment de sa rédaction, on a intentionnellement évité d'introduire une
définition du terme «micro-organisme» dans le Traité parce qu'une énumération
limitative aurait manqué de souplesse, et parce que même les scientifiques ne peuvent
fournirune définition généralement acceptée du terme.
On a proposé d'y inclure tout ce qui est accepté par une autorité de dépôt
intemanonalei57 conformément à I'art.6, al.2.v (c'est-à-dire avec une obligation de
conservation (règle 9) et de contrôle de viabilité (règle 10), à condition qu'il ne s'agisse
pas de «macro-organismes», le terme de «micro-organismes» se référant en toutcas à
des objets de taille microscopique (on ne pourrait dès lors accepter un jardin
zoologique ou botanique en tant qu'autorité dedépôt intemationale)!^».
Des problèmes peuvent cependant se poser en ce qui concerne la conservation
pendant trente ans et le contrôle de viabilité. Ainsi par exemple, comment vérifier la
viabilité decellules végétales ou desemences sans régénération de laplante entière, ou
celle d'un embryon d'animal sans donner naissance à l'animal entier ? Et sion le fait,
les délais nécessaires sont-ils encore raisonnables
Par ailleurs, un contrôle de viabilité suppose qu'on soit en présence de quelque
chose de «vivant»: qu'en est-il dès lors en cequi concerne les virus, plasmides et autre
matériel subcellulaire ? On a proposéde considérercomme matériel vivant «le matériel
qui, dans des conditions appropriées, est susceptible de se répliquer lui-même, ou qui
au moins possède les gènes fonctionnels nécessaires pour commander sa propre
réplication»^^.
Les listes d'organismes acceptés sont publiés régulièrement dans la Prop. Ind. (par exezmple P.I. 1990,
p.26 et sv.) et leJ.O. de l'OEB (par exemple J.O. de l'OEB 1989, p.l49 et sv.).
Voy. par exemple OMPI, loc.cit.(1989), p.l04.
Cf. REMOND, loc.cit., p.l06: selon l'OEB, seuls les organismes unicellulaires, ou des ensembles de
cellules similaires peu différenciées peuvent être considérés comme des micro-organismes.
Cf. ADLER, loc.cit., p.l98.
LJ. BOUSFIELD, représentant de la World Fédération for Culture Collections (OMPI, doc.
BioT/CE/II/INF/4, 1986). Cf. OMPI, doc. BioT/CE/III/2, solution n° 17: Le terme de «micro-organisme»
devrMt être compris, au sens leplus large comme englobant toute matière autoréplicable (en particulier
les virus, réplicons, lignées cellulaires et cellules hybridomes) ainsi que toute matière contenue dans un
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Le critère de la faculté de réplication permet d'inclure les plasmides et virus et
d'exclure, par exemple, les enzymes et les micro-organismes morts. Le contrôle de
viabilité doit alors être remplacépar une vérification que les gènes sont actifs et aptes à
se répliquer dans un hôte approprié (on pourrait exiger qu'ils soient fournis dès le
départ sous forme clonée), par exemple à l'aide de gènes marqueurs. On a également
suggéré le traitement de plasmides avec un mélange standard d'enzymes de restriction
et de comparer l'électrophorégramme des morceaux obtenus avec celui du déposant^^i.
B." La quantité et la qualité des organismes déposés
Les textes qui traitent du dépôt de micro-organismes parlent généralement «du
micro-organisme» sans préciser ce qu'on doit déposer concrètement: la meilleure
souche, une souche quelconque, ou une série de souches représentatives
Les micro-organismes n'existent en effet pas abstraitement ou en tant qu'individus:
ils se présentent en tant qu'ensemble groupé formant une souche (clone d'organismes
unicellulaires en principe identiques) différentes souches pouvant former une
espèce sur la base de caractéristiques communes. Le contenu du dépôt dépend
évidemment de celui des revendicationsi*^, mais comme dans celles-ci, on parle
généralement d'espèces, la(les) souche(s) déposée(s) concrètementne forme(nt) qu'un
échantillon normalement représentatif ou typique de ce qui est revendiqué de manière
plus générale'^.
Il est tentant (et en fait apparemment courant) pour un déposant de ne pas déposer
sa meilleure souche (gardée secrète), mais une souche moins productrice, notamment
pour éviter qu'un concurrent puisse utiliser cette souche, dont il a pu obtenir un
échantillon (voy. la section suivante) telle quelle ou comme point de départ pour
l'obtention d'un micro-organisme plus performant^^. Le fait que le micro-organisme
déposé ne correspond plus à celui effectivement utilisé peut découler en outre d'une
mutation spontanée du premier ou d'une optimisation en cours d'utilisation du dernier.
Cela se fait évidemment aux risques et périls du déposant en cas de contrefaçon,
mais vu les problèmes qui existent à ce niveau (voy. le chapitresuivant), ceci n'estpas
une menace contraignante. Il n'est pas certain si cette pratique rend la divulgation
insuffisante, puisque la CBE ne connait pas l'exigence américaine du «best mode»
micro-organisme-hôte ou pouvant être incorporé dans celui-ci, qui est réplicable par réplication de
l'organisme-hôte et qui peut être déposé.
BAUMBACH, loc.cit., p.71.
ROBBINS, locxit., p. 120.
Cf. FTTZNER, op.cit., p.l59: il ne faut pas parler d'«un micro-organisme», mais d'une culture de micro-
organismes. Voy. aussi la décision canadienne Application of Abitibi Co., 62 C.P.R.(2d) 81 (1982).
Voy. par exemple ex parte Jackson, 217 U.S.P.Q. 804 (POBA 1982); HONI, BUSS, loc.cit., p.409 et le
chapitre suivant.
BLUM, op.cit., p.l9 et sv.; OREDSSON, loc.cit., p.253, se prononce en faveur du déjwt de la meilleure
souche. ,
Selon TAK, loc.cit., p.386-87, une culture vivante d'une souche de micro-organisme n'est pas un
échantillon dans le sens commun du droit des brevets. Un échantillon jjeut être comparé à un dessin, sa
fonction étant à la fois démonstrative et instructive. Un échantillon a un but de clarification, en
montrant un objet dans sa forme concrète, mais il n'est pas un outil pour la mise en œuvre concrète de
quelque procédé, alors que c'est le cas d'un échantillon d'une souche de micro-organisme (à propos de la
remise d'échantillons).
Cf. SHEARD, loc.cit., p.49, et dans la jurisprudence American Cyanamid et al., 63 FTC 1747 (1905 note
14) (1963) aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni: American Cyanamid Co. v. Berk, [1973] F.S.R. 487 (529-
30): la loi de 1949 exigeait la divulgation de la meilleure méthode pour la mise en œuvrede l'invention
(art.32(l)b), ce qui n'était pas le cas en l'espèce parce que le demandeur n'avait pas déposé la souche la
plus productrice.
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c'est-à-dire l'obligation de déposer la meilleure souche^®^. Une tellecondition parait a
priori plusstricte'^, mais elle nerésout pasnon plus lesproblèmes de preuve concrète
que cette condition n'a pas été rempliei®*.
Des problèmes similaires vont d'ailleurs se poser à propos d'autres matériaux dès
lors que ceux-ci sont déposés, par exemple en cas de revendications larges ou
fonctionnelles portant sur des gènes.
C." Problèmes juridiques spécifiques
Que faut-il faire si pour un type de micro-organisme (par exemple extrêmement
pathogène), il n'existe pas d'organisme de dépôt ou d'autorité de dépôt reconnue, ou
si, dans le casoù une telle autorité se situe à l'étranger, l'importation d'organismes, ou
l'exportation du propre pays est interdite ? La réponse estincertaine en EuropeAu
Japon, le demandeur est exempté de l'obligation de dépôt s'il n'existe pasd'autorité de
dépôt compétente dans ce pays (ce qui est le cas pour les cellules animales, par
exemple)
Les tests de viabilité ne garantissent pas que l'organisme déposé reste inchangé et
continue à présenter les caractéristiques spécifiques telles que revendiquées dans le
brevet: on ne peut pas totalement exclure des mutations spontanées, ni une
contamination ou une dégénérescence quand les cultures déposées n'étaient pas
entièrement pures, et ceci peut entraîner à la limite une perte totale de l'organisme
déposé'''^ . Il faut alors lecas échéant déterminer à qui incombe laresponsabilité pour
cet événement et procéder à un nouveau dépôt '^'^ . Cedernier soulève le problème si le
nouvel organisme déposé est identique à l'organisme initial, et malgré une déclaration
en ce sens (voy. ci-avant), cela peut difficilement être vérifié en réalité '^''».
Si un nouveau dépôt valable n'est pas fait, ou si undépôt est annulé ultérieurement
pour irrégularité le brevet est-il éteint ex nmc ouex tune ? Dans le premier cas, on
peut admettre la validité jusqu'à la perte du dépôt (à condition évidemment que cet
événementse situe après la délivrance du brevet); dans le second, le brevet est entaché
Dans Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., 13 U.S.P.Q.ld 1737 (D.C. Mass. 1989), le tribunal
a jugé que le faitpour un inventeur de ne pas déposer la meilleure cellule-hôte pour ses séquences d'ADN
constituait un indice de preuve qu'il cachait son «best mode».
Voy. cependant ARMUAGE, loc.cit., p.53-54.
Cf. COOPER, op.cit., § 5.08 et les notes précédentes. Dans Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies
Inc., 231 U.S.P.Q. 81 (CAFC 1986), laCour d'appel a jugé que pour montrer que cette condition n'est pas
remplie, il faut prouver que le demandeur connaissait (et a caché) une meilleure souche que celle qu'il a
divulguée.
Selon la proposition de directive de la Commission des CE, lorsqu'un dépôt n'est pas accepté, cela reste
sans effet sur la brevetabilité de l'invention si le breveté fournit au demandeur d'échantillon autorisé
1échantillon requis et certifie que celui-ci est bien identique à la matière de l'invention ou utilisée dans
l'invention (art.16, par.6).
ONG, loc.cit., p.7-8.
C-f- HAMPAR, loc.cit., p.605, citant ledirecteur de l'ATCC: «We know that certain procédures work, but
we don't always know why they work».
Cf. COOPER, op.cit., § 5.02.(15).
Selon WISEMAN, loc.cit., p.43, le PTO considère qu'il existe une présomption réfragable d'identité en
faveur du déposant. Quand une souche a été contaminée, on peut la maintenir et ajouter une nouvelle
souche, pour avoir quand-même un point de référence: voy. B.A. BRANDON, Deposit requirements for
patent purposes, in: Biotechnology Patent Conférence Workbook, op.cit.(1987), p.52 et sv.(55).
Voy. par exemple lajurisprudence allemande sur l'indépendance juridique de l'autorité de dépôt par r^jport
au déposant BGH 2 juillet 1985, GJlUJi 1985, p.l035 (= J.O. de l'OEB 1986, p.285) - Methylomonas. A
ce sujet J. STRAUS, Rechtsfragen der Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen nach dem
Budapester Vertrag, GRUR Int. 1986, p.601 et sv.
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d'une nullité radicale. Une réponse définitive à ce propos n'a pas encore été trouvée '^^ ®.
Si un micro-organisme périt et ne peut pas être remplacé (soit pendant la durée du
brevet, soit après), il continue à appartenir à l'état de la technique (voy. le chapitre
précédent relatif à la nouveauté).
Enfin, ni le TB ni le RECBE ne contiennent de dispositions réglant le statut
patrimonial des organismes déposés Les micro-organismes sont en effet des choses
susceptibles d'être appropriées '^'® et le déposant est normalement le propriétaire des
souches qu'il remet à l'autorité de dépôt. A défaut de clauses particulières dans le
contrat de dépôt, on aura recours au droit international privé pour déterminer la loi
applicable à ce contrat et par conséquent le statut des souches déposées. En règle
générale, le déposant restera le propriétaire, même si la règle 6.1 du RETB l'oblige à
maintenir le dépôt pendant au moins trente ans.
Cettequestion est particulièrement importante à causede la possibilité pourdes tiers
d'obtenir des échantillons des souches déposées conformément aux règles du droit des
brevets. Les sources précitées ne précisent pas si et dans quelle mesure ces tiers
deviennent propriétaires des échantillons remis. Comme on le verra à la section
suivante, le déposant n'est autorisé que dans des limites étroites à soumettre la remise
d'échantillons à des conditions lui permettant de garder contractuellement le pouvoir
sur sa chose. Bien que cette solution soit incertaine, il semble donc que le tiers
devienne propriétaire des échantillons obtenus, en tout cas dans les hypothèses où les
restrictions imposées par le déposant ne s'appliquent pas (voy. encoreci-après).
Section 6. L'accessibilité des organismes déposés
et la remise d'échantillons
Le dépôt d'organismes, dont la nécessité et les modalités ont été examinées dans les
sections précédentes, ne remplit sa fonction que s'il devient accessible à un certain
nombre de personnes dans certaines circonstances, cette accessibilité étant réalisée par
la remise d'échantillons du matériel déposé.
Les modalités concrètes de cette accessibilité et le fondement des solutions
proposées ou adoptées ne sont pas uniformes et restent très controversés. On établira
dans la suite un état des questions et, en partant de l'analyse menée dans les sections
précédentes, on essayera d'apporter les clarifications nécessaires.
Comme elle découle de la question du dépôt de micro-organismes, la problématique
a jusqu'à présent été analysée uniquement à propos de ceux-ci, mais des problèmes






Selon la proposition de directive de la Commission des CE, le brevet ne sera considéré comme nulquesi
le breveté n'est plus en mesure de fournir à un demandeur autorisé un échantillon de la souche déposée et
de certifier que celui-ci est identique au dépôt original; cette nullité n'aura pas d'effet rétroactif (art.l6,
par.6 et 7).
Voy. notamment STRAUS, MOUFANG,
Voy. le chapitre 1erde la cinquième partie.
Voy. par exemple NEUMEIER, op.cit., p.l31 et sv. à propos des plantes.
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§ 1. Principe
A." Règle
Selon larègle 28, par.3 RE de laCEE, à compter dujourde la première publication
de la demande de brevet européen, la culture déposée est accessible à toute personne
quien fait la requête'^ et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter
le dossier en application des dispositions de l'art. 128, par.2. Sous réserve des
dispositions du par.4 («solution de l'expert»: voy. ci-après), cette accessibilité est
réalisée par la remise au requérant d'un échantillon du micro-organisme déposé.
L'échantillon n'est remis que si le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du
titulaire du brevet:
a] à ne pas communiquer à des tiers la culture déposée ou une culture qui en est
dérivée (c'est-à-dire toute culture qui présente encore les caractéristiques de la
culture déposée essentielles à la mise enœuvre de l'invention; règle 28, par.6) avant
que lademande debrevet aitété rejetée ouretirée ou soit réputée retirée, ouque le
brevet européen s'éteigne dans tous lesEtats contractants désignés,
b] à n'utiliser la culture déposée ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins
expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet estrejetée ou retirée
ou réputéeretirée, ou jusqu'à la date de la publication de la mentionde la délivrance
du brevet européen. Cette disposition n'est pas applicable dans la mesure où le
requérant utilise laculture pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire.
L'expression «licence obligatoire» est entendue comme couvrant les licences
d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.
Les engagements prispar le requérant ne fontpas obstacle à un dépôtd'une culture
dérivée, nécessaire aux fins de laprocédure en matière de brevets (règle 28, par.6).
La France et le Royaume-Uni appliquent les mêmes règles'^ ^ La Belgique ne
dispose pasencore de règles explicites, mais devrait adopter les mêmes solutions. Aux
Pays-Bas, les tiers peuvent obtenir des échantillons à partir de la deuxième publication
après examen; ils doivent seulement indiquer leur identité et s'engager à ne pas rendre
les cultures accessibles à d'autres personnes jusqu'à l'expiration du brevet; d'autres
conditions ne peuvent être imposées
En Suisse'^ 3^ remise d'échantillons de laculture à des tiers peut être subordonnée
à la condition que ceux-ci communiquent à l'organisme détenant la collection de
cultures leur nomet adresse à l'intention du déposant et s'engagent à
a] ne pas donner à d'autres personnes accès à la culture déposée ouà une culture qui
en est dérivée,
b] ne pas utiliser celle-ci horsdu champ d'application de la loi,
c] prouver en casde litige qu'ils n'ont pasviolé leurs engagements au sens des lettres
a] et b].
La requête estadressée à l'Office européen au moyen d'une foràiule agréée par cet office. L'OEB certifie sur
cette formule qu'une demande de brevet européen faisant état du dépôt du micro-organisme a été déposée et
que le requérant ou l'expert qu'il a désigné (voy. ci-après) a le droit à la remise d'un échantillon de ce
micro-organisme: règle 28, par.7. Cf. Communiqué, loc.cit., p.273 et sv.
Art.31 du décret français; arLl7 des Patent Rules anglaises.
OR, afd. V. beroep, 3 avril 1974, BJ.E. 1974, p.l22.
Art.27, al.6 de l'Ordonnance, modifié en 1986.
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Dans la procédure de délivrance nationale, il n'y a pas de publication après 18 mois
mais seulement au moment de la délivrance du breveti^-» et la remise d'échantillons à
des tiers ne se fait qu'à partir de ce moment.
En Allemagne, le déposant doit avoir autorisé l'autorité de dépôt de façon
irrévocable à remettre des échantillons reproductibles à l'Office des brevets à tout
moment à sa demande, et à tout tiers à partir de la première publication de la demande.
Cette remise peut être soumise à certaines conditions,par exemple une demande écrite
avec indication des nom et adresse, le paiement d'une taxe administrative, la preuve
d'une qualification professionnelle ainsi que l'engagement de ne pas remettre des
échantillons à des tiersi®® L'autorité de dépôt doit à son tour s'engager à respecter ces
modalités. La restriction de l'accessibilité aux ressortissants d'un Etat déterminé n'est
pas licite, mais ellen'invalide pasla déclaration d'accessibilité si parcelle-ci, lesmicio-
organismes sont devenus accessibles à un grand nombre de personnes^»®. L'Office
n'admet pas non plus que des échantillons soient seulement remis à des fins
expérimentales18'^ .
B." Critiques
L'obligation demettre lemicro-organisme déposé à ladisposition de toute personne
qui le demande àpartir de lapremière publication (règle 28) a été sévèrement critiquée
parl'industrie. Elle introduirait une inégalité entre les demandeurs debrevets puisque
non seulement il faut décrire l'invention de manière aussi détaillée que possible, mais
en même temps mettre entre les mains des concurrents l'instrument physique qui
permet de mettre en œuvre l'invention: en effet, celui qui détient la souche détient
l'usine, et on ne peut dès lors admettre qu'un échantillon soit mis à ladisposition de
tiers avant qu'il n'existe un droit reconnu's». Les souches déposées étant la propriété
du déposant, la remise d'échantillons équivaudrait à une expropriation sans
indemnisationi89 (voy. encore le § 3).
La plupart des discussions n'ont cependant pas porté sur la nécessité d'une remise
d'échantillons, mais sur le moment de cette remise et le cercle de personnes à qui elle
serait faite, l'argument essentiel étant l'absence de protection suffisante, ou du moins
l'insécurité d'obtenir une protection, au moment où les micro-organismes deviennent
généralement accessibles (c'est-à-dire 18 mois après l'introduction de la demande)i90.
A cet égard, les milieux industriels ont exigé que'^ i ;
• un échantillon ne puisse être mis à la disposition d'un tiers que s'il existe un droit
reconnu; sinon, il ne pourrait êtreremis qu'àunexpert indépendant;
• la souche déposée soit détruite ou retournée lorsqu'un brevet est refusé ou la
demande abandonnée.
Art.61, 98-99 de la loi, art.70 de l'Ordonnance.
185 BPatG 30 juin 1967, BPatGE 9, p.l50; BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 -Backerhefe; BPatG 22
juin 1976, BPatG E 19, p.l - Milaoorganismen.
BPatG 6 juillet 1978, BPatGE 21, p.72 - Actinoplanes.
BENKARD, BRUCHHAUSEN. op.cit.(8. Aufl.), §3, n° 27.
Voy. par exemple R.S. CRESPI, Biotechnology patents - a case for spécial pleading ?, EIPR 1985,
p.l90 et sv.(192); LE MEME, Biotechnology and patents: past and future, EIPR 1981, p.l37 et sv.
E. VON PECHMANN, Ober nationale und internationale Problème des Schutzes mikrobiologischer
Erfmdungen, GRUR 1972, p.51 et sv.(58): V. VOSSIUS, Das Problem der Freigabe von hinterlegten
Mikroorganismen, GRUR 1975, p.584 et sv.(586): STRAUS, MOUFANG, op.cit., p. 105 etsv.
Notons cependant que celui qui reçoit l'échantillon prend des engagements contractuels.
Voy. par exemple CRESPI, loc.cit.\ F.K. BEIER, R.S. CRESPI, J. STRAUS, Biotechnologie et
protection par brevet. Une analyse internationale (OCDE, Paris 1985), p.69
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La revendication que l'accès devrait uniquement être autorisé au moment où le
brevetest accordé, a été basée sur le raisonnement suivant qui divise la divulgation en
trois élérnentsi®2;
1. l'identification, c'est-à-dire une description assez précise pour que l'objet de
protection puisse être distingué de l'état de la technique et de l'objet de brevets déjà
accordés: cette condition doit être remplie au moment de l'introduction de la
demande mais ne requiertpas la disponibilité concrètedes micro-organismes utilisés
ou revendiqués; dans d'autres matières, il suffit qu'un produit soit connu et
disponible au moment de la demande deprotection, et son existence nedoit pas être
garantie pour le futur par le demandeur; cela doit valoir aussi pour les micro
organismes. Ence qui concerne les nouveaux micro-organismes, leur dépôt ne sert
que comme point de référence physique à l'identification nominale dans la
description et ne fait paspartie de la demande en tantque telle; ellene peutdès lors
pas non plus être touchée par les réglementations la concernant, notamment la
publication après 18 mois;
2. la reproductibilité (théorique), c'est-à-dire le résultat identifié dans la description
doitpouvoir êtreobtenu régulièrement: cette condition doitégalement êtreremplie
aumoment du dépôt de la demande, mais ne nécessite pas nonplus la disponibilité
concrète des micro-organismes, car la reproductibilité doit être distinguée de
3. la possibilité d'utilisation, c'est-à-dire la mise en œuvre pratique de l'invention
reproductible au terme du brevet. C'est uniquement à ce moment que les micro-
organismes doivent être accessibles au public. La publication après 18 mois (elle-
même critiquable), même si elle permet parfois l'utilisation sur la base de la
description fournie, ne vise pas en soi à la réaliser et ne requiert dès lors pas
l'accessibilité.
Tous ces arguments ont été discutés lors de la Conférence de Munich^^s, mais n'ont
pas étéretenus dans laversion finale. C'est notamment la position de l'Allemagne, qui
a fait valoir les arguments suivants en faveur d'une accessibilité rapide, qui a
prévalui '^*: les tiersdoiventêtre avertis rapidement du contenude la demande en cours
pour éviter des dépenses inutiles par des développements parallèles, et la vérification
du contenu de la protection probable n'est possible que si les micro-organismes sont
accessibles au public. Des micro-organismes non-accessibles ne peuvent pas faire
partie de l'état de la technique, comme prévu par rart.54(3) CBE (à propos de la
nouveauté). Et le principede la publication après 18 mois pour informer le public ne
peutêtreremis en cause dans un domaine particulier et requiert l'accessibilité générale.
A rencontre de ces justifications, on a invoqué l'exemple d'autres pays comme le
Japon et les Pays-Bas qui ont le même système de double publication que la CBE,
mais n'admettent l'accessibilité au public qu'après la seconde. Au Japon, le micro
organisme déposé doit pouvoir être distribué à des tiers à des fins de recherche ou
d'expérimentation seulement au moment de le publication de la demande pour
opposition (c'est-à-dire après examen: art.51), mais non au moment de la première




A. HONI, The disclosure in patent applications for microbiological inventions, 8 IIC 499 (1977).
Voy. STRAUS, MOUFANG, op.cit., p.69 et sv.; Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de
Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Munich, 10 septembre - 5
octobre 1973), doc. M/PR/I, p.92 et sv. Pour un aperçu des discussions dans la doctrine voy. encore
FTTZNER, op.cit., p.84 et sv.
Cf. BLUM, op.cit., p.44.
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OU de ladate de priorité (art.65 bis et sv.). Si le micro-organisme est nécessaire pour
l'examen ou des essais par l'Office, il doit être accessible plus tôt. Le déposant peut
imposer des restrictions àcette libre distribution (par exemple uniquement à l'intérieur
du pays, interdiction de remise à des tiers)''5.
Ces exemples montreraient bien que cette accessibilité précoce n'est pas
indispensable: l'information des tiers peut aussi être réalisée par la simple description
publiée, et si une vérification sur la based'un examen concretest nécessaire, le délai
d'opposition de9 mois après ladélivrance du brevet (art.99 CBE) serait suffisant pour
y procéderi'fi. Par ailleurs, le principe même de cette publication précoce n'est pas
connu en Suisse et aux Etats-Unis, où le micro-organisme déposé doit être rendu
accessible de manière irrévocable et sans restriction seulement à la datede délivrance
du brevet. Avant cette date, il doit seulement être accessible à un certain nombre de
personnes pendant la procédure d'exameni^?.
Les réponses à ces arguments soulignent les autres finalités de lapublication: s'il
s'agissait uniquement d'avertir les tiers, une simple publication des revendications
suffirait. Or, lapublication de tous les documents montre qu'on a surtout voulu fournir
des informations sur l'état le plus récent de la technique comme stimulant de la
recherche etde l'activité technique, etque ladivulgation de ce savoir ne doit pas être
considérée comme une contrepartie de l'octroi d'une protection, rart.67(l) CBE
assurant d'ailleurs une protection provisoire (lasituation estdifférente aux Etats-Unis,
où il n'y a pas de publication après 18 mois). Les tiers ne peuvent d'ailleurs en fait
profiter de cette publication et produire des innovations que s'ils disposent
concrètement du micro-organisme, dont seulement l'utilisation commerciale non
autorisée serait illégale, mais non son utilisation comme point de départ pour des
améliorations. C'est pourquoi on considère qu'il faut également rejeter l'intervention
d'un expert'^®.
Ces arguments ne sont pas acceptés par tout le monde. Ainsi, on souligne que le but
premier de la publication reste l'information et l'avertissement des tiers, et non la
stimulation de leurs activités '^®; ceci en est un effet secondaire et ne coirespond pas à
l'idée de base du système des brevets, qui est de stimuler l'activité du breveté. En
outre, des recherches parallèles et une politique de R & D peuvent être basés surune
simple publication. Or, ce qui est publié, c'est la description (art.93(2) CBE). La règle
28 seréfère à ladivulgation (art.83) qui requiert ledépôt uniquement au moment de la
vérification de lavalidité du brevet, c'est-à-dire à ladélivrance du brevet (art.99). Ace
moment, le matériel déposé doit être accessible aux concurrents, mais avant, il peut
n'être accessible qu'à un expert, dont l'intervention est suffisante pour leur fournir des
informations.
Directives de 1970. modifiées en 1975, pt.3.14(l), et de 1979, pt.3(2)B.b.
E. VON PECHMANN, Der Sachverstândige aïs Offentlichkeit - eine neue patentrechtliche Fiktion, GRUR
Int. 1980, p.399 et sv.(342-43).
In re Argoudelis, 168 U.S.P.Q. 99 (CCPA 1970); cf. D.G. DAUS, ConditionnaUy available cultures: an
appraisal ofIn re Argoudelis et al., 54 J.P.O.S. 187 (1972). Comme depuis In re Lundak, 227 U.S.P.Q.
90 (CAFC 1985), 1organisme doit seulement être déposé avant cette date dé délivrance pour garantir
1accessibilité au public, il peut y avoir des problèmes de démontrer que le micro-organisme accessible au
PTO est le même que celui rendu accessible au public ultérieurement: voy. WISEMAN, loc.cit, p.37 et
supra.
R. TESCHEMACHER, Ein Sônderrecht fOr mikrobiologische Erfindungen ? Zur geplanten Ànderune der
Regel 28 AOEPO, GRUR Int. 1979, p.444 et sv.(448).
VON PECHMANN, loc.cit., p.432.
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§ 2. Adaptations
A.- Règle
C'est cette dernière formule de compromis, la «solution de l'expert», qui a été
introduite dans le système dedélivrance debrevets européens en 1979 enmême temps
que quelques autres modifications de détail devant satisfaire les revendications de
l'industrie^oo.
Selon larègle 28, par.4 RE de la CBE, jusqu'à la date où les préparatifs techniques
de publication de la demande sont réputés achevés, ledemandeur peut informer l'OEB
que, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance de brevet européen ou
jusqu'à la date à laquelle lademande estrejetée, retirée ouréputée retirée, l'accessibilité
prévue au par.3 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert
désigné par le requérant^oi.
B.- Critiques
La «solution de l'expert» présente différentes faiblesses, dont notamment celle de
ne pas avoir été intégrée dans les législations de tous les Etats contractants de la
CBE202; ainsi, le recours à un expert est possible pour les demandes nationales en
France203, au Danemark et en Suède, mais elle n'existe pas dans d'autres pays, qui
permettent cependant de soumettre la remise d'échantillons à certaines conditions.Plus
grave, dans des pays comme la R.F.A.204 et le Royaume-Uni, une divulgation basée
sur une accessibilité limitée à un expert est jugée insuffisante, ce qui pose des
problèmes devalidité side tels brevets sont délivrés parl'OEB.
Ceci semble être la raison essentielle pour l'utilisation très rare de cette solution
dans le cadre de ladélivrance de brevets européens, de sorte qu'en fait la solution de
départ n'a guère changé.
Par ailleurs, une des objections essentielles n'apasétérencontrée, car si la demande
de brevet est rejetée ou abandonnée, lematériel déposé reste accessible au public, et
une protection par secret n'est plus possible. C'est surtout surce point que se situent
les différences fondamentales avec les pays non-européens: aux Etats-Unis, jusqu'à
l'octroi définitif du brevet (que le demandeur peut retarder par des moyens de
procédure), ledéposant peut évaluer les risques d'une accessibilité générale au public
et le cas échéant retirer sa demande ou ne pas accomplir les dernières formalités, de
2°° Décision du Conseil d'Administration de l'OEB du 30 novembre 1979, entrée en vigueur la 1er juin 1980
(J.O. de l'OEB 1979. p.447). Cf. STRAUS, MOUFANG, op.cit., p.75 et sv.; TESCHEMACHER, loc.cit.\
VON PECHMANN, loc.cit.\ A. TROLLER, Zur Vereinbarkeit der fiir die Freigabe hinterlegter
Mikroorganismen vorgesehenen Expertenlôsung mit dem MUnchener Patentubereinkommen, GRUR IrU.
1980, p. 199 et sv.
Peut être désignée comme expert
a] toute personne physique, àcondition que le requérant fournisse lapreuve, lors du dépôt de la requête,
quele demandeur a donné sonaccord à cette désignation;
b] toute personne qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'OEB. La désignation est
accompagnée d'un engagement de l'expert envers le demandeur; le par.3, a] et b] s'applique, le
requérant étant considéré comme un tiers (règle 28, par.5). Voy. les conditions générales aux fins de
la qualité d'expert agréé et la liste des experts agréés aux fins de la règle 28 de la CBE, J.O. de l'OEB
1981, p.359 et sv.
^ Cf. W. LESSER, Patent culture samples: the "expert solution" for Europe, 4Bio/Technology 959 (1986)
2® Art31 du décret.
^ BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 (434) -Bàckerhefe; fflRSCH, op.cit., p.111-12.
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sorte que le brevet n'est pas délivré et les micro-organismes (éventuellement) déposés
restent inaccessibles. Au Japon, la situation est comparable à celle en Europe,
puisqu'après la deuxième publication le déposant jouit d'une protection provisoire; il
dispose cependant de lapossibilité d'un examen différé avec un délai maximum de 7
ans, à moins qu'un tiers ne demande l'examen plus tôt; si lademande est retirée avant
cette deuxième publication après examen, lematériel déposé reste donc inaccessible.
La solution européenne a été justifiée par le fait que tout demandeur doit être
conscient du danger que sa demande soit rejetée quand il décide de courir le risque de
la publication après 18 mois205. On aaussi introduit dans la règle 28 (par.2) une sorte
de délai de réflexion de 16 mois pour fournir les renseignements nécessaires sur le
dépôt, ce qui devrait permettre au demandeur de tenir compte du rapport de recherche.
C'est alors à lui d'apprécier ses chances d'obtenir effectivement un brevet.
Si donc ce problème fondamental n'a pas été rencontré, les modifications apportées
à la règle 28 (par exemple l'extension aux cultures dérivées) ne rencontrent pas non
plus d'autres souhaits de l'industrie qui exige que^
• des dispositions restrictives soient prises àrencontre des pays ne reconnaissant pas
la validité des brevets:
- aucune remise d'échantillon ne peut être faite à un tiers par celui à qui il a été
officiellement remis;
1exportation est interdite, ce qui implique l'interdiction de toute sortie de cultures
de leur sphèrede juridiction;
- des échantillons peuvent être mis à la disposition des seuls résidents des pays
ayant une législation en matière de brevets;
• la culture remise ne puisse être utilisée qu'à des fins expérimentales;
• les conditions restrictives appliquées à la remise d'échantillons soient applicables
aux cultures dérivées;
• lacharge de lapreuve soit imposée au tiers ayant obtenu un échantillon dans lecas
où un manquement aux engagement contractuels peut être allégué '^".
La proposition de directive de la Commission des CE vise àpallier ces lacunes de
protection208. Ainsi, le matériel déposé ne serait plus accessible à des tiers ou des
experts lorsque lademande est rejetée ou abandonnée (art. 15, par.3a]). En outre, des
echantiUons ne servent remis aux tiers que si ceux-ci s'engagent vis-à-vis du déposant
a ne pas remettre à des tiers ces échantillons ou des cultures qui en sont dérivées,
même dans le cas où la demande est rejetée ou abandonnée (art. 15, par.3b]i)), et à
nutiliser ce matériel dans tout pays qu'à des fins expérimentales, cette obligation
prenant fin au moment de la délivrance du brevet dans le pays où ce titre est accordé(art. 15, par.3b]ii)). Cette dernière règle aurait pour effet d'empêcher l'exponation du
matenel obtenu vers un pays sans protection.
2ÛS TESCHEMACHER. loc.cit., p.448.
^ Voy. les notes (191)-(192) ci-avant.
^ Cf. PANEL, op.cit., n® 189: comment vérifier si l'échantillon a seulement été utilisé à des fins
experimencales ? Voy. le chapitre suivant.
Voy. aussi MOUFANG. STRAUS, op.cit., p.88 etsv.208
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§ 3. Appréciation
Dans l'appréciation de la problématique de la remise d'échantillons, il faut
essentiellement distinguer deux questions, qui sont largement confondues dans les
discussions:
• Quel est le fondement de l'accessibilité, et quelle est la solution conforme à la
logique du système des brevets ?
• Sielle aboutit à des résultats inacceptables en cequi concerne laprotection, quels
aménagements peut-on oudoit-on y apporter ?
Il a été montré que le dépôt peut d'abord être nécessaire aux fins d'identification,
c'est-à-dire découler de lacondition dedescription. Dans cecas, il doit indubitablement
être effectué au plus tard au moment de l'introduction de la demande et donner lieu
logiquement à une accessibilité dès la première publication, qu'il s'agisse d'organismes
utilisés ou revendiqués en tant que tels209. Rien n'empêche par contre que cette
accessibilité aux fins d'identification soit limitée à un cercle d'experts, les tiers n'étant
pas mieux informés s'ils ont eux-mêmes accès aux souches déposées.
Vu l'absence d'examen concret par les Offices de brevets, le dépôt et l'accessibilité
à partir de lapremière publication sont aussi nécessaires pour vérifier r«exécutabilité»
de l'invention, mais celle-ci peut également être confiée à des experts^io. Elle ne doit en
effet pas être confondue avec l'utilisation effective à l'expiration du brevet, même si
elle vise à assurer celle-ci parlavérification delapossibilité objective demise enœuvre
de l'invention au terme du brevet^''.
Enfin, un dépôt peut être nécessaire par défaut de «reproductibilité» del'invention,
c'est-à-dire lorsque celle-ci ne peut effectivement être exécutée industriellement de
manière répétée avec une probabilité de réussite satisfaisante. Les organismes déposés
pour rernplir uniquement cette dernière condition doivent être accessibles au public à
l'expiration du brevet (voy. encore les dispositions sur ladurée des dépôts). Même si
cette règle contredit l'idée généralement acceptée que l'inventeur ne doit pas fournir au
public les moyens matériels pour l'utilisation de l'invention, cette exception est le
corollaire de la règle que le dépôt peut remplacer l'indication d'un procédé
reproductible d'obtention (voy. supra)2i2 ^Qut cas, la condition de
«reproductibilité» nejustifie pas non plus une accessibilité précoce des tiers aumatériel
déposé.
Les justifications avancées en faveur par l'OEB de la règle générale actuelle (voy.
supra) ne peuvent convaincre, car les fonctions spécifiques que doit remplir la première
Voy. parexemple avec force DE HAAS, op.cit., n" 662, 665-66.
Selon R. SCHULTE, Patentgesetz (4.Aufl.) (Heymanns, Kôln 1987), §2, n° 61, la solution de l'expert
nest pas admissible parce que l'invention doit pouvoir être exécutée par tout homme du métier, et non
seulement par des experts. Ceci n'est cependant pas un argument contre la solution de l'expert, mais ne
concerne que le standard d'examen exercépar un exjjerL
Selon HUNI {loc.cit., p.507), cette condition d'utilisabilité est en principe remplie en cas de preuve de
1existence et de lapossibilité d'obtention du matériel de départ par isolation à partir de la nature sur la
base de la description. La remise d'échantillons déposés, objets de la propriété du déposant, serait une
concession du déposant en faveur du public. En fait, laredécouverte d'un micro-organisme décrit n'est
peut-être pas impossible, mais en tout cas imprévisible, et nécessite des investissements importants en
temps et argent qui deviennent inacceptables quand ils sont excessifs: TAK, loc.cit., p.386 et sv.
Sur les unplications, voy. encore le chapitre IV, section 3 de la cinquième partie.
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publication après 18 mois ne justifient pas une accessibilité générale des tiers àpartir de
ce moment2i3.
Cette conclusion est renforcée par les effets patrimoniaux inacceptables auxquels
aboutit la règle 28, par.3 RECBE. En effet, les micro-organismes déposés sont la
propriété du déposant, eten le forçant deconsentir demanière irrévocable à laremise
d'échantillons à des tiers, même au cas où sa demande serait rejetée ou abandonnée
ultérieurement, on le prive de son bien sans contre-partie équitable. Le délai de
réflexion de 16 mois ne peut pas sérieusement être considéré comme suffisant pour
permetti-e au demandeur d'estimer ses chances d'obtenir un brevet, d'autant plus qu'il
ne lui est pas permis de se protéger en soumettant la remise d'échantillons à des
conditions strictes^i'».
La remise de micro-organismes au public plutôt qu'à des experts aété justifiée par
le fait que des tiers (concurrents) doivent pouvoir obtenir des échantillons concrets
pour pouvoir faire des recherches licites et le cas échéant améliorer l'organisme en
question et obtenir un brevet dépendant, étant donné que ceci serait fastidieux, sinon
impossible, à réaliser à partir d'une description écrite.
Il est vrai que le système des brevets vise à encourager des recherches
supplémentaires, notamment par lapublication rapide des demandes debrevets. Mais il
n'oblige pas un inventeur de céder quasiment à titre gratuit son invention à des tiers,
car le public n'a pas un droit àce qu'une invention soit améliorée, justifiant en quelque
sorte r«expropriation» de l'inventeur initial au profit du public^is.
Par ailleurs, l'obtention légale d'organismes autoreproducteurs permet facilement
des abus (voy. encore le chapitre suivant). Il est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue
que la valeur de l'argument des abus dépend largement de la qualité des micro
organismes déposés (il yaen effet des raisons de croire qu'il ne s'agit pas des souches
les plus productrices2i6 (voy. supra), de sorte que les concurrents mettraient un certain
temps pour les optimaliser) et du savoir-faire des concurrents (il ne suffit pas d'être eh
possession d'une souche pour pouvoir en tirer profit, ce qui limite le nombre potentiel
de concurrents mal intentionnés)^!^. Mais même si des tiers veulent utiliser des micro
organismes uniquement àdes fins expérimentales, on voit difficilement pourquoi on ne
pourrait pas les soumettre à des règles qui préservent les intérêts de l'inventeur. Celui-
ci devrait être autorisé de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux dans le matériel déposé
par voie contractuelle.
Pour ces raisons, il faut approuver les règles préconisées par la proposition de
du-ective de la Commission des CE, qui améliorent la «solution de l'expert» de laCBE218. Le problème des cultures dérivées et de la charge de preuve relève en fait de
1étendue de protection, mais est révélé (ou même aggravé) par les modalités
daccessibilité dans la procédure de délivrance de brevets. Il se pose cependant de
manière identique dans tous les cas ou des organismes vivants sont commercialisés
2" Voy. supra et encore STRAUS. MOUFANG, op.cU., p.30 et sv.
STRAUS, MOUFANG, op.cit., p.36-37, 104 et sv., 151 et passim.
215 Cf. STRAUS. MOUFANG. op.dt.. p.38.
Les tests de viabilité ne changent d'ailleurs rien àce résultat parce qu'on vérifie seulement le fait qu'un
organisme est viable, mais non ses caractéristiques particulières.
Voy. déjà VAN EMPEL, op.cit., n" 314, p.149; TESCHEMACHER. loc.cit., p.447.
STRAUS, MOUFANG, op.cit., p.l60 et sv. suggèrent àjuste titre des modifications visant àprotéger les
mtérets patrimomaux du déposant pour le cas où son brevet serait annulé.
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comme tels, et renvoie dès lors à un problème plus fondamental que celui de simples
formalités procédurales (voy. la cinquièmepartie).
A titre de comparaison, dans le système UPOV, les services de protection des
obtentions végétales procèdent à un examen concret des variétés etil n'y apas de règle
technique à exécuter, de sorte que la question de l'accessibilité par des tiers, même
expens, en vue d'une vérification ne se pose pas^i®. Par ailleurs, le produit fmal
(homogène et stable) étant commercialisé comme tel, les tiers y auront de toute façon
accès dès la délivrance du titre de protection. Enfin, la CPOV sanctionne de déchéance
du droit accordé l'obtenteur qui ne prendrait pas lesmesures pourassurer le maintien
de la variété avec ses caractères tels qu'ils ont été définis au moment de la délivrance du
titre de protection (art.10, par.2)22o.
Il en est cependant différemment sous lePlant Patent Act où une description «aussi parfaite que possible»
n'est pas complétée par un dépôt et un examen.
^ Ces éléments sont perdus de vue par MOUFANG, op.cit., p.352.
Comme ledépôt effectué pour remplir lacondition de reproductibilité en vue d'obtenir un brevet de poduit
entraîne 1accomplissement de celle d'exécutabilité (celle-ci ne devant être vérifiée que s'il y a quelque
chose à exécuter à partir d'un matériel de départ, mais non lorsque leproduit final estdéposé), le système
des brevets se rapproche en fait du système UPOV (voy. la cinquième partie).
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Chapitre III
ETENDUE DE PROTECTION
Les problèmes analysés jusqu'à présent ont tous trait à l'obtention de laprotection.
Or, ce qui intéresse celui qui réalise des innovations, c'est l'étendue de protection
découlant du titre juridique qui lui est accordé.
Il faut donc répondre à la question: de quels droits relatifs à quelles choses
matérielles dispose-t-il ? A ceteffet, il faut distinguer l'étendue juridique et l'étendue
matérielle de protection:
• l'étendue juridique résulte des droits exclusifs qui sont attribués au titulaire du titre
de protection (c'est-à-dire ce qu'il peut interdire aux tiers de faire) et du temps
pendant lequel il peut exercer ces droits, en fonction del'objet (produit ouprocédé)
protégé;
• l'étendue matérielle est déterminée par ce à quoi ces prérogatives se rapportent
concrètement dans laréalité enfonction de l'objet protégé.
On verra dans la suite que cette distinction, qui est basée sur le droit général des
brevets, ne s'applique pas facilement aux systèmes spécifiques deprotection enmatière
végétale. Mais elle permet d'indiquer plus clairement les problèmes qui seposent au
droit des brevets et de faire ressortir les similitudes et différences entre les divers titres
accordés. On étudiera dès lors séparément l'étendue de protection dans les trois
systèmes de protection avant d'examiner les problèmes de coordination entre eux.
Section 1. Le droit général des brevets
§ 1. Introduction
Le brevet européen délivré à l'issue de la procédure unique de délivrance constitue
un faisceau de brevets nationaux des différents pays désignés dans la demande
unique^ Dans chaque Etat, «le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au
même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat» (art.2(2) CBE), par exemple
en ce qui concerne les droits conférés, les contrefaçons (voy. ci-après), les licences
volontaires ou obligatoires, etc. Cependant, rart.2(2) ajoute une restriction: «pour
autant que laprésente Convention n'en dispose pas autrement». Cela signifie que la
^ Voy. par exemple F.K. BEIER, Das europâische Patentsystem, in: Europàisches Patentubereinkommen.
Miinchener Gemeinschaftsicommentar (hrsg.v. F.K. BEIER, K. HAERTEL, G. SCHRICKER) (Heymanns,
Kôln 1974), p.53-54.
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CBE établit une loi commune sur un certain nombre de questions de fond, à savoir
l'objet du droit des brevets (les inventions brevetables), la portée du droit (la
détermination de l'objet protégé) et le sujet de droit (personnes pouvant prétendre au
brevet), où le juge national devrase référer auxdispositions de la CBE^.
Ladurée du brevet estfixée uniformément à 20 ans à compter deladate dedépôt de
la demande (art.63(l) CBE), mais les droits conférés ne commencent à sortir des effets
qu'à compterdu jour de la publication de la mention de sa délivrance (art.64(1) CBE).
Avant cette date, l'art.ôT prévoit un système deprotection provisoire minimale à partir
de la première publication prévue à rart.93.
Aux Etats-Unis, la durée du brevet est de 17 ans (art.154). Les art.155 et 156
permettent cependant d'étendre cette durée pour certains produits (notamment
pharmaceutiques) dont la commercialisation a été retardée par une procédure
d'approbation, e.a. des produits fabriqués à l'aide de la technique de l'ADN
recombinant (art.l56.a.(5)B.). Au Canada, ladurée est de même longueur. Au Japon,
elle est de 15 ans à partir de la date de publication de la demande de brevet, sans
excéder 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. Une extensionde
cinq ans au maximum est possible pour les produits pharmaceutiques pour les êtres
humains et les animaux ainsi que pour les produits pharmaceutiques utilisés dans
l'agriculture (art.67(3) et 67bis-ter)3.
§2. Etendue matérielle
A.- Généralités
L'étendue deprotection conférée par le brevet européen estdéterminée parla teneur
des revendications (art.69(l) CBE). Celles-ci définissent l'objet de la protection
demandée. Elles doivent être claires et précises et se fonder surla description (art.84)
et en outre exposer les caractéristiques techniques de l'invention (règle 29, par. 1er
RECBE). La description et les dessins servent à interpréter les revendications
(art.69(l), deuxième phrase)'*. Les mêmes dispositions ont été introduites dans les
législations nationales européennes examinées^.
La loi américaine exige que le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs
revendications faisant spécialement ressortir clairement l'objet que le déposant
considère comme son invention (art.112, al.2). La loi canadienne contient une
2 P. MATHELY, Le droit européen des brevets d'invention (Lib. du Joum. des Not. et Avoc., Paris 1978),
p.17-19; J.B. VAN BENTHEM, Convention de Munich du 5 octobre 1973. Le brevet européen, Prop. Ind.
1974, p.43 et sv.(43).
Les milieux inéressés en Europe revendiquent également une extension de la durée de protection en faveur
des produits pharmaceutiques.
Selon le protocole additiormel à 1art.69, cet article ne doit pas être interprété comme signifiant que
1étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte
des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que
pourraient receler les revendications. Il ne doit pas d'avantage être interprété comme signifiant que les
revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de
lavis dun homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu
protéger. Lart.69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui
assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. Voy.
encore E. ARMITAGE, Die Ausiegung der europàischen Patente (Art.69 EPO und Auslegungsprotokoll),
GRUR Int. 1983, p.242 et sv. Pour une analyse de droit comparé sur l'interprétation des revendications
voy. BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.299 et sv.
®Art.26, al.1er de la loi belge; art.28, al.er de la loi française; art. 14 de la loi allemande; art.30, al.2 de la
loi néerlandaise; art.53, al.2 et 3 de la loi suisse; art. 14, al.2 et 5 de la loi anglaise.
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disposition similaire (art.36(2)). La loi japonaise enfin dispose que laportée technique
d'une invention brevetée est déterminée en fonction des revendications contenues dans
le mémoire descriptif annexé à la requête.
B.- Les revendications et leur portée
1. Introduction
Lors de la rédaction des revendications, qui sont généralement nombreuses dans
une seule demande de brevet, le demandeur veillera à les stiiicturer et combiner tout en
gardant l'unité de l'invention^, et à utiliser des formulations assurant une protection
maximale de son invention sous tous ses aspects et dans toutes ses composantes.
Ccomme chaque revendication constitue une inventiondont on vérifiera les conditions
deprotection, elle doit non seulement contenir des éléments brevetables, mais enoutre
pouvoir se fonder surla divulgation. Elle ne peut donc pas être trop large en incluant
des élémentsnon brevetables ou non divulgués.
Parmi ces nombreuses questions essentiellement d'ordre technique, on n'étudiera
dans la suite que celles spécifiques au domaine des innovations biologiques, ou
particulièrement importantes dans celui-ci.
2. Revendications de produits (de la nature)
Unerevendication «product-by-process»'^ définit l'objet de l'invention (notamment
les substances chimiques) par son procédé de fabrication quand le demandeur ne
dispose pas de caractéristiques sûres permettant d'identifier clairement l'objet. Ainsi,
un produit peut être revendiqué comme étant produit par un procédé microbiologique si
celui-ci peut êti-e décrit de manière reproductible». Et la même solution s'applique aussi
aux organismes vivants en tant que tels, qu'il est souvent difficile de décrire
adéquatement^ (voy. le chapitre précédent).
Des problèmes particuliers se posent lorsque les revendications portent sur des
produits isolés tels quels (et purifiés) de la nature, ou obtenus de manière artificielle
mais existant de manière identique dans lanature: peuvent-elles inclure ces produits à
l'état naturel ?
L'art.4(7) de l'ancienne loi anglaise imposait en effet expressément un
<<disclaimer»^°, selon lequel larevendication ne s'étendait pas au produit «whenfound
in nature», rnais il n'existe pas de jurisprudence précisant laportée de cette disposition.
La Cour fédérale allemande yafait expressément référence pour justifier l'idée que les
®Voy. par exemple V. VOSSIUS, Zum Patentschutz von Lebendmaterial, Naturwissenschaft 1984, p.552 et
sv.(556 et sv.); COOPER, op.cit., § 4.02.
Sur l'admissibilité, voy. Chambre de recours technique 3.3.1, 7 février 1984 (T 150/82), J.O. de l'OEB
1984, p.309 - Catégories de revendications/IFF: ces revendications ne peuvent être utilisées que si les
produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et si la demande ne
contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par
référence à sa composition, sastructure ou tout autre paramètre pouvant être testé. En Allemagne BGH 6juiUet 1972, GRUR 1972, p.80 -Trioxan. Pour des exemples voy. BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY,
op.cit., p.264 et sv.
' BGH 20 octobre 1977, GRUR 1978, p.l62 - 7-Chlor-6-demethyltetracyclin.
Voy. BPatG 5 avril 1978, GRUR 1978, p.586 - Lactobacillus bavaricus, en ce qui concerne un micro
organisme; Chambre de recours technique 3.3.2, 10 novembre 1988 (T 320/87), J.O. de l'OEB 1990, p.71
- LUBRIZOL en matière végétale; Division d'examen de l'OEB, 14 juiUet 1989, J.O. de l'OEB 1989, p.451
- Souris oncogène/HARVARD en matière animale.
Sur1admissibilité des «disclaimer» voy. les Directives de l'OEB, r.TTT 4 17
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organismes présents dans la nature doivent rester librement accessibles au public, sans
cependant se prononcer expressément sur la question
Les avis doctrinaux sur cette question sont partagés: alors que d'aucuns opinent en
faveur de l'ancienne solution anglaise'^, d'autres se prononcentplutôt en faveur d'une
protection absolue parce qu'il ne serait pas justifie de faire une différenciation par
rapport aux autres substances chimiques «non naturelles» et parce que les substances
restent de toute façon libres pour une utilisation privée^^.
Il s'agit en premier lieu d'une question de brevetabilité qui sera tranchée en vertu
des règles dégagées à ce propos. En supposant que les conditions pour être en
présence d'une invention brevetable sont remplies, les revendications ne doivent à
défaut de disposition légale expresse pas contenir de restrictions. Mais il faudra alors
déterminer la portéeexacte du brevet accordé (voy. le § 2, B, 3y'*.
Aux Etat-Unis, les revendications «product-by-process» sont permises tant qu'elles
sont bien déterminées'^ . Hsemble cependant peu probable que lajurisprudence admette
des revendications couvrant une substance dans son environnement naturel'® (voy. la
deuxième partie).
3. Revendiquer des organismes et produits ou des gènes ?
La protection de micro-organismes ou de cellules végétales ou animales n'est
efficace que pour autant que les gènes responsables pour leurs activités intéressantes
soient liés àces cellules, mais elle devient insuffisante dès lors que ces gènes peuvent
être isolés et transférés à d'autt-es organismes-hôtes, non couverts par le brevet. Or,
ceci est possible sur la base des nouvelles techniques génétiques. Dès lors que les
gènes intéressants sont connus, on a donc tout intérêt à faire porter les revendications
sureux indépendamment des organismes dans lesquels ilspourraient être transférés'"'.
Mais comme un gène peut s'exprimer différemment (ou ne pas s'exprimer du tout)
selon la nature de la cellule-hôte et des conditions externes de culture, cet
environnement doit être pris en compte dans les revendications en fonction des
résultats effectivement obtenus.
Il est d'ailleurs préférable de revendiquer les gènes non parleurséquence d'ADN,
mais indirectement toutes les séquences d'ADN codant pour une séquence d'acides
BGH 29 mars 1969, GRUR 1969, p.672 (673) - Rote Taube, BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430
(432) - Backerhefe. Dans la décision «Naturstoffe» (Antamanid) (BPatG 28 juillet 1977, GRUR 1978,
p.238), le Tribunal des brevets pose expressément la question sans la trancher, tout en envisageant
l'ancienne règle anglaise comme une solution possible.
P.C. HENRIQUEZ, Stofconclusies voor natuurprodukten. B.I.E. 1969, p.88-89: J. UTERMANN,
Naturstoffe, GRUR 1977, p.l et sv.(14); H. BUNKE, Zur Patentfâhigkeit von Naturstoffen, GRUR 1978,
p.l32 (136); J.M. MOUSSERON, Traité des brevets. Vol.I (Litec, Paris 1984), n° 162, p.l83.
P. TAUCHNER, Schutzumfang von Naturstoffpatenten, Mitt. 1979, p.84 et sv.; J. UTERMANN, note
sous la décision «Naturstoffe», GRUR 1978, p.240-41.
Voy. également lechapitre I, section 3, § 1, et le chapitre HI, section 2, §2 de la cinquième partie.
M.H. DICKMAN, Product-by-process daims in the U.S. patent practice, 28 IDEA 59 (1987); COOPER.
op.cit., p.4-42 et sv.; ex parte Hartmann, 186 U.S.P.Q. 366 (POSA 1974); in re Hirao and Sato, 190
U.S.P.Q. 15 (CCPA 1976). Plus restrictif cependant in re Thoipe, 227 U.S.P.Q. 964 (CAFC 1985).
A. WHITE, The patentability of naturally occurring products, EIPR 1980, p.37 et sv.(41); KRUEGER,
loc.cit., p.171, note 104; K. BOZICEVIC, Distinguishing «products of nature» from products derived
from nature, 69 J.P.T.O.S. 415 (420) (1987). Comp. en obiter: in re Bergstrom and Sjovall, 166
U.S.P.Q. 256 (261) (CCPA 1970).
BOETERS, W. LINDENMAIER, Schutz von Zellkulturen entgegen der Bâckerhefe-Entscheidimg - fûr
Erfinder schon nicht mehr aktuell ?, GRUR 1982, p.703 et sv.; GOLDSTEIN, loc.cit., p.313: KRUEGER,
loc.cit., p.l70, note 104.
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aminés, ce quipermet de tenir compte de ladégénérescence du code génétique^® et de la
structure en mosaïquedes gènesdes cellules eucaryotes^' (sur la rédaction adéquate de
ces revendications voy. encore ci-après).
4. Degré de généralisation admissible
La plupart des revendications sont des généralisations d'exemples exposés dans la
description. Il faut donc voir si le degré de généralisation est admissible en fonction de
la description fournie, puisqu'on ne peut revendiquer que ce qui a été divulgué et ce
qui peut être reproduit par l'homme du métier^".
Selon les directives d'examen de l'OEB, «la rédaction des revendications est bonne
lorsqu'elle est à lafois si^isamment large, sans allerpour autant au-delà de l'invention
elle-même, etsuffisamment étroite, sans tout^ois priver ledemandeur d'un justeprofit
en échange de la divulgation de son invention. [...] En particulier, s'il est raisonnable
de prévoir que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les
propriétés ou les utilisations qu'on leur attribue dans la description, le demandeur
devrait être autorisé à rédiger ses revendications en conséquence»^^. Comment réaliser
en pratique cette situation idéale, compte tenu du fait que des prédictions et
extrapolations sont particulièrement aléatoires dans le domaine des innovations
biologiques ?
Un procédé de traitement de «plantes» tout court est seulement admissible selon
l'OEB si le procédé est valable pour toute espèce. Si dans la description une seule
espèce végétale est indiquée, la revendication doit y être limitée si le demandeur ne
fournit pas la preuve convaincante que le procédé est d'application générale^^. En
matière animale, la Division d'examen de l'OEB a décidé de manière similaire que la
généralisation à partir decequi a étéeffectivement réalisé nepeut être admise que si
l'on peut raisonnablement escompter que les résultats désirés seront obtenus; et on ne
peut, selon elle, raisonnablement s'attendre à ce que l'enseignement qui consiste à
insérer une séquence oncogène particulière dans une souris puisse être appliqué à
n'importe quel oncogène et n'importe quel mammifère, alors que certains de ceux-ci
présentent des caractères physiologiques totalement différents, sans avoir à faire
preuve d'activité inventive ni devoir se livrer à une somme déraisonnable
d'expérimentations23,
La revendication portant sur un micro-organisme X «et ses mutants» semble être
trop large lorsque ces mutants n'ont pas étédécrits ni testés, parce que rien ne garantit
que ces mutants exercentencorela même activité que le micro-organisme initial '^' (voy.
encore ci-après le problème des équivalences). L'Office américain des brevets a rejeté
des revendications d'hybridomes et d'anticorps monoclonaux spécifiques
indépendantes du procédé de production parce que la spécificité des produits est
essentielle pour une divulgation suffisante^^.
COOPER, op.cit., § 4.02(12).
Pour éviter d'inclure les introns inutiles, on pourrait revendiquer les séquences après le moment de
l'épissage de ces introns: cf. MOUFANG, op.cit., p.363.
^ Voy. également le chapitre précédent, sections 2-4.
Directives de l'OEB. C.m.6.2. Cf. in.4.7.
22 Directives de l'OEB, C.in.6.4.a].
23 Division d'examen, 14 juillet 1989, J.O. de l'OEB 1989, p.451, n° 11 - Souris oncogène/HARVARD.
24 TESCHEMACHER. loc.cit.(1981), p.363.
25 Ex parte Jochim, 11 U.S.P.Q.2d 1561 (Bd.App.&Int. 1989.
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Dans quelle mesure peut-on alors généraliser des revendications àpartir de souches
effectivement décrites et déposées ? Combien de souches appartenant à une même
espèce et ayant les mêmes caractéristiques essentielles du point de vue de la mise en
œuvre de l'invention faut-il divulguer pour pouvoir revendiquer l'espèce entière ? Ces
questions ne se posent pas seulement pour les brevets de produit, mais aussi pour les
procédés^^.
Sous l'ancienne législation française, il a étéjugé que dans unprocédé d'utilisation
(fermentation) d'un micro-organisme (connu) en vue de la production d'un résultat
industriel nouveau, le brevet s'étendait aux micro-organismes non décrits dans le
brevet, mais appartenant àla même classe^^. En Allemagne, la Cour fédérale ajugé que
des micro-organismes non déposés ne peuvent être inclus dans la protection pour un
procédé d'utilisation que si leur obtention estpossible en pratique et avec des efforts(matériels et temporels) raisonnables^». La Chambre de recours de l'OEB adécidé que
la revendication d'un procédé de production d'une substance Xpar oxydation à l'aide
de «micro-organismes dérobes oufacultativement aérobes appropriés» n'était pas trop
large parce qu'il y avait assez d'exemples de manières différentes d'exécution du
procédé et parce quétaient appropriés tous les micro-organismes utilisés dans des
procédés microbiologiques d'oxydation, ces organismes pouvant d'ailleurs être
trouvés sur la base des connaissances d'un homme du métier^^. Au Royaume-Uni
enfin, 1Office des brevets adécidé plus récemment que les revendications ne peuvent
pas porter sur un micro-organisme déterminé en tant que genre ou espèce si
Iéch^tillon de terre (à partir duquel ilaété isolé) n'est pas généralement accessible et
si uniquement une souche (en l'occurrence celle avec le meilleur rendement) a été
déposée; elles doivent dans ce cas être limitées aux souches dérivées de celle qui aété
déposée^o.
Aux Etats-Unis, l'Office des brevets a rejeté des revendications portant sur une
espèce entière de micro-organismes naturels dont trois souches avaient été déposées en
estimant qu'on peut seulement revendiquer les organismes déposés etleurs mutants^i.
II nest cependant pas sûr que la solution sera la même dans le cas de micro
organismes modifiés génétiquement par un procédé reproductible^z.
Si on peut revendiquer des micro-organismes non-déposés, on risque de protéger
ce qui n'est pas diyulgué^^^ ^lais une limitation systématique aux souches déposées
semble aussi peu justifiée. Le degré de généralisation admissible dépend en fin de
conyte de l'ampleur de ladivulgation et des raisons qui ont induit la nécessité d'un
dépôt: si l'invention n'est absolument pas reproductible, on sera plus restrictif que si le
dépôt a seulement été fait en tant qu'appui et si la mise en œuvre de l'invention ne
requiert pas des organismes très spécifiques. On tiendra donc aussi compte du degré
d'activité inventive dont devrait faire preuve un homme du métier pour généraliser les
^ AmiTAGE, Patenting of biotechnological inventions, in: Conférence on new technical tendenciesand indjistrial property protection (Hungarian Croup of I.A.P.I.P., Budapest, September 2-6, 1985), p 57
et sv.(59).
yribxiv. Seine 9mai 1957, Ann. 1963, p.329. note M. DE HAAS. Comp. Cour Paris 20 juin 1969, Ann.
1971, p,85.
BGH 20 octobre 1977, GRUR 1978, p. 162 - 7-Chlor-6-deinethyltetracycIin.
2' Chambre de recours technique 3.3.1, 24 mai 1983 (T 26/83) -BAYER (décision non publiée).
Chinoin's Application, [1986] R.P.C. 39.
Ex parte Jackson, 217 US.P.Q. 804 (POBA 1982).
SCHNEIDER, loc.cit., p.83, qui estime qu'on peut revendiquer une espèce entière.
" TROSTEDT, loc.cit.(1981), p.l05.
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exemples donnés '^* et de la précision des critères de sélection dans les procédés
d'obtention pour faire face à la variabilité des résultats^^.
En ce qui concerne les revendications portant sur des séquences d'ADN, des
généralisations découlant de la dégénérescence du code génétique devraient être
admises facilement. Mais il nesemble pas permis de lesrevendiquer avec toutes leurs
dérivations dues à des mutations, remplacements, pertes, transpositions, etc. sans
référence à l'équivalence d'activité exercée par le gène dans l'organisme-hôte (voy. le
point suivant): étant donné l'insuffisance des connaissances actuelles, on ne peut
exclure qu'un changement mineur dans une séquence d'ADN entraîne des différences
importantes dans l'activité, qui n'étaient pas toutes divulguées dans la demande de
brevet. On admettra plus facilement des revendications génériques quand une séquence
est divulguée pour lapremière fois^^, mais il n'empêche qu'elles doivent pouvoir se
fonder sur la divulgation et nepasêtrepurement spéculatives.
La High Court anglaise adécidé récemment dans un procès en contrefaçon que des
revendications de produit portant sur une substance purifiée, connue pour exister en
petites quantités dans des tissus humains (t-PA) etpour avoir un usage thérapeutique,
mais produite pour lapremière fois en larges quantités par un micro-organisme modifié
par le demandeur par l'insertion du gène humain responsable pour la production de
cette protéine par la technique d'ADN recombinant divulguée, étaient trop larges: si le
demandeur avait été le premier à découvrir la substance et à en déterminer les
caractéristiques intéressantes, il aurait pu la revendiquer sous sa forme produite par
toute technique d'ADN recombinant et non seulement la méthode particulière
divulguée. Or, en l'occurrence le demandeur avait seulement divulgué une nouvelle
voie en vue de l'obtention d'un résultat connu, de sorte qu'il pouvait seulement
revendiquer le procédé d'obtention utilisant l'information sur l'ensemble de la
séquence du gène intéressant que le demandeur avait déterminé pour lapremière fois^^.
^ Cette décision aété infirmée par la Cour d'appel parce que le brevet ne pouvait être
réyc^ué pour la raison que la description ne supportait pas les revendications. Mais elle
a été confirmée indirectement en ce que les juges estimaient que l'invention telle que
revendiquée manquait d'activité inventive et ne constituait qu'une découverte qui ne
justifiait pas l'octroi d'un brevet large^»,
5. Revendications fonctionnelles
Dans les paragraphes précédents, il a souvent été question, de manière implicite ou
explicite, de revendications rédigées de manière fonctionnelle, c'est-à-dire où l'on
J.A. GOLDSTEpf, The scope of daims in biotechnology patents, Biotechnology Patent Conférence
Workbook, op.cit.(1987), p.ll et sv.(13-14). On ne peut cependant prendre comme critère unique que le
brevet inclut tout ce que l'homme du métier peut en déduire sans activité inventive parce que sinon iln'y
aurait jamais de dépendance de brevets ou de contrefaçon dans les cas où l'innovateur subséquent a fait
preuve d'activité inventive; CRESPI, op.cit., p.64. Voy. encore ci-après.
Cf. BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.235 etsv.
Cf. GOLDSTEIN, loc.cit., p.15. Cf. VAN EMPEL, op.cit., n° 336, p.157: la largeur admissible des
revendications dépend de l'état de la technique: si legenre est connu, l'espèce doit forcément être limitée.
" Genentech Inc.'s Patent, [1987] R.P.C. 553 (594). Voy. encore J.P. THURSTON, R.H. BURNETT-HALL,
Genentech Inc. v. The Wellcome Foundation Ltd. How important is the décision for the biotechnology
industry?, EIPR 1988, p.59 et sv.; I.T. YOUNG, Recent development of patent law protection for
products of genetic engineering in Great Britain: Genentech Inc.'s patent for t-PA, 15
SyracJ.Int.L.&Comm. 125 (1988).
38 Genentech Inc.'s Patent, [1989] R.P.C. 147. Cf. F. LEVEQUE, Quels est l'avenir des brevets larges ?Les
enseignements du t-PA, Biofutur avril 1989, p.29 et sv. (avec des informations sur le sortdu brevet aux
USA et au Japon).
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revendique un résultat final ou le principe d'une opération à la place des moyens
particuliers mis en œuvre pour atteindre ce résultat ou effectuer cette opération ou
fonction. Ce genre de revendications est particulièrement important dans le domaine
des innovations biologiques, où la complexité de la technologie et les lacunes de
connaissance ne permettent pas toujours de décrire adéquatement par un langage
structurel l'objet à protéger^'.
L'objection principale contre ce genre de revendications est qu'il risque de décrire
un objectif àatteindre («Aitfgabe») plutôt que le moyen pour yarriver («Losung»)^, et
qu'il étend facilement le champ des équivalences au-delà de ce qui est encore une
généralisation admissible.
Selon les directives de l'OEB-^i, «une revendication peut définir, d'une façon
générale, une caractéristique de l'invention en indiquant safonction, même lorsque la
description ne donne qu'un seul exemple de l'application de cette caractéristique, siun
homme du métier est à même de se rendre compte que d'autres moyens peuvent être
utilisés pour la même fonction. [...] De manière générale cependant, si le contenu
intégral de la demande donne l'impression qu'une fonction doit se dérouler d'une
façon déterminée, sans laisser entendre que d'autres procédés peuvent être utilisés, et
si la revendication estprésentée comme englobant d'autres moyens ou tous les moyens
réalisant cettefonction, on peut élever une objection. Parailleurs, ilpeut n'être pas
suffisant que la description signale simplement en termes vagues lapossibilité de
recourir à d'autres moyens, s'il n'en ressort pasassez nettement en quoi ils peuvent
consisterou comment ils peuvent être utilisés». La Chambre de recours de l'OEB a
décidé que des caractéristiques fonctionnelles définissant un résultat technique sont
admissibles dans des revendications de brevet, si ces caractéristiques ne peuvent pas
être décrites autrement sans limiter l'enseignement inventif, et si les caractéristiques
fournissent à l'homme du métier un enseignement technique suffisamment clair qu'il
peut mettre en œuvre avec un effort deréflexion raisonnable - y compris en effectuant
des essais de routine"*^. Tout dépend finalement du support que les revendications
trouvent dans chaque cas d'espèce dans la description fournie. On peut néanmoins
essayer de dégager quelques lignes directrices générales dans le domaine des
innovations biologiques.
On a suggéré, par exemple, de ne pas revendiquer des micro-organismes sur labase
d'une classification taxonomique (dont le bien-fondé est d'ailleurs difficilement
vérifiable: voy. le chapitre précédent), mais de manière fonctionnelle sur la base du
résultat de leur activité, ce qui couvrirait tous les micro-organismes produisant ce
résultat'*^ Il n'est cependant pas possible de faire totalement abstraction d'une
classification taxonomique, à défaut de quoi on revendiquerait sûrement des
organismes non divulgués, et dont on ne soupçonnerait même pas l'existence. Ainsi,
des revendications du genre «cellule ou micro-organisme transformé capable de
produire de l'insuline» sont trop vagues et couvrent de la matière qui en fait n'est pas
39 Cf. P. FORD, Functional daims. 16 IIC 325 (331) (1985); HOSCHEIT, loc.cit., p.l; ARMITAGE,
loc.cit., p.55 et sv..
^ de C.in.4.7: en règle générale, les revendications qui tentent de définir l'inventionou lune de ses caractéristiques par le résultat recherché ne devraient pas être autorisées.
Directives de l'OEB, C.III.6.5.
Ch^bre de recours technique 3.3.1, 27 novembre 1986 (T68/85), J.O. de l'OEB 1987, p.228 - Herbicides
a effet synergique/CIBA GEIGY. Cf. la décision T 139/85 du 23 décembre 1986, citée par REMOND
loc.cit., p.l 12-13.
TAK, loc.cit.(1974), p.399; CRESPI, op..cit., p.141-42.
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encore disponible'^. Dans ce cas, une protection adéquate peut être obtenue sur la base
d'un brevet de produit portant sur une substance produite par un micro-organisme,
couvrant ainsi tous les procédés d'obtention, quel que soit l'organisme utilisé. Mais il
ne parait pas possible de faire rejeter par ce genre de revendications une demande de
protection pour un micro-organisme (ou une cellule végétale ou animale) totalement
différente, mais exerçant la même activité.
Des observations similaires s'appliquent aux cellules végétales, animales et
humaines. Des revendications fonctionnelles sont notamment courantes en ce qui
concerne les hybridomes, qui sont souvent caractérisés par les anticorps qu'ils
produisent, ces derniers étant d'ailleurs aussi souvent spécifiés dans les revendications
par les antigènes spécifiques qu'ils reconnaissent*^.
Dans le domaine des innovations génétiques, on a réclamé l'admissibilité de
«revendications génériques ne comportant aucun élément non essentiel limitatif et
spécifique et reconnaissant les mérites de son invention, à savoir lafabrication d'un
groupe général de micro-organismes de production comportant la séquence d'ADN
inventive spécifique»'^^. D'autres encore se sont prononcés en faveur des
revendications fonctionnelles'»'', tout en exprimant des craintes qu'elles soient refusées,
notamment parce qu'elles se référeraient plutôt à un problème à résoudre qu'à une
solutiondonnée'*®. La Chambre de recoursde l'OEB a confirmé sa position favorable à
une terminologie fonctionnelle dans les revendications en cette matière dans le but
d'assurer une protection équitable à l'inventeur. Car «si les revendications ne
pouvaient couvrir également des variantes d'éléments qui permettentpareillement,
immédiatement ouplus tard, d'obtenir lemême effet d'une manière qui n'auraitpu être
envisagée s'il n'y avait pas eu l'invention, la protection conféréepar le brevetserait
inefficace»^^.
Il est clair qu'une interprétation littérale d'une séquence d'ADN ne conférerait
qu'une protection insuffisante. Les généralisations proposées ci-avant seront cependant
presqu'inévitablement de nature fonctionnelle, puisque ce n'est normalement pas la
séquence enelle-même qui estintéressante, mais cequ'elle permet deréaliser dans un
environnement adéquat grâce à l'information qu'elle porte.
La généralisation permet d'étendre lesrevendications aux séquences remplissant des
fonctions identiques, ou éventuellement analogues. Mais il reste à voir de quelle
manière cette fonction peut être spécifiée. Cela devrait être plus facile pour les
plasmides et gènes régulateurs, avec des fonctions bien spécifiques, que pour une
séquence codant pourune activité métabolique. Elle peut êtreadmissible si le produit
final est spécifiquement caractérisé. Mais il ne semble pasadmissible de revendiquer
toutes les séquences quicodent pour un polypeptide A, qui remplit dans un organisme
B la fonction C^°. Au Japon^^, on n'admet pas qu'un gène soit spécifié dans les
DELUCA.GALLIGANI,/oc.c/7.,p.31.
"5 Cf. ARMITAGE, loc.cit., p.56.
A. HONI, V. BUSS, La protection par brevets dans le domaine du génie génétique, Prop. Ind. 1982, p.396
et sv.(406).
Par exemple VOSSIUS, JAENICHEN, loc.cit., p.827: MOUFANG, op.cit., p.363 et sv.; ARMITAGE,
loc.cit., p.60-61: BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.313 et sv.
Par exemple BENT, loc.cit., p.79 et sv.; CRESPI, loc.cit.(1985), p.31
Chambre de recours technique 3.3.2, 27 janvier 1988 (T 292/85), J.O. de l'OEB 1989, p.275, n' 3.1.2,
3.1.5 - Expression polypeptidique/GENENTECH.
50 Cf. MOUFANG, op.cit., p.363-64.
Projet de directivesde 1984, chap.4(l).
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revendications uniquement par ses fonctions: s'il ne peut pas être spécifié par sa
séquence de bases ou la séquence d'acides aminés pour laquelle il code, il faut utiliser
une combinaison d'éléments tels que fonctions, propriétés physico-chimiques, source,
procédé de préparation, etc.
C.- Les problèmes matériels de contrefaçon
«Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux
dispositions de la loi nationale» (art.64(3) CBE). Ainsi, rart.52, § 1er de la loi belge
dispose que «constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur toute
atteinte portée aux droits du titulaire». Des dispositions similaires existent dans les
autres lois nationales (voy. ci-après), mais elles ne couvrent qu'une partie de la
problématique, c'est-à-dire le type d'actes interdits auxtiers. Carencore faut-il que ces
actes aient trait à des produits brevetés ou soient obtenus par un procédé breveté, ou
utilisés dans un tel procédé. C'est à ce propos que se posent des problèmes particuliers
matériels de contrefaçon qu'on exposera brièvement.
1. Contrefaçon simple
L'établissement de contrefaçons, même de celles qui sont évidentes, pose certains
problèmes spécifiques dans le domaine des innovations biologiques, en sus des
difficultés pratiques soulevées par l'administration de la preuve (voy. le § suivant).
En premier lieu, l'établissement de l'identité des organismes vivants s'avère
problématique (voy. déjà le chapitre premieren ce qui concerne la nouveauté). Deux
micro-organismes, parexemple, ne seront parfaitement les mêmes que s'ilsdescendent
l'un de l'autreou proviennent d'une origine commune, et il faut dès lors qu'un micro
organisme «contrefait» soit descende physiquement de l'organisme protégé, soit aitété
obtenu de la même souche de départ^^ gj même dans ces cas, il faut tenircompte du
fait qu'ils peuvent subir des mutations spontanées au fil du temps ou s'expriment
différemment selon les milieux de culture, de sorte qu'il devient impossible de
démontrer qu'il s'agissait originairement des mêmes organismes. Par analogie avec la
notion de culture dérivée enmatière dedépôt de micro-organismes^^, onpourrait alors
admettre line contrefaçon si l'organisme incriminé présente encore les caractéristiques
de la culture originale, essentielles à la mise en œuvre de l'invention.
Pour établir une contrefaçon, on ne peut évidemment pas partir de descriptions,
mais il faut examiner les organismes in concreto, en comparant par exemple un
organisme déposé et celui utilisé par le présumé contrefacteur. Or, dans l'état actuel des
connaissances, un expert peut, en présence de deux organismes similaires, montrer de
manière tout aussi convaincante qu'ils sontdifférents qu'il peut indiquer suffisamment
d'éléments poursoutenir qu'ils sont sinon identiques, du moins équivalents^"* (comp.
ci-après). De manière correspondante, on constate que même celui qui veut éviterde
commettre une contrefaçon est généralement incapable de déterminer clairement si son
micro-organisme n'a pas déjà été breveté quelque part^^ Tenant compte de ces
American Cyanamid v. Berk, [1973] F.S.R. .487 (507): il n'y avait pas contrefaçon si les souches
utilisées par le défendeur ne descendaient pas physiquement de la souche quiétaità la source de toutes les
souches revendiquées par le demandeur. Cf. TAK, loc.cit., p.397.
Voy. la règle 28(6) RECBE, qui a indirectement trait à l'étendue de protection à cause de la remise
d'échantillons.
5'* COOPER, op.cit., § 4.03 in fine, à propos de micro-organismes. Ces faiblesses de protection ont la
même source que les problèmes devérification dela nouveauté des organismes (voy. le chapitre 1er).
Cf. W.D. NOONAN, Patentability of micro-organisms: légal control of life, 47 UMKC L.Rev. 130 (140-
41) (1978).
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incertitudes, etpour éviter des conflits éventuels, on crée artificiellement (c'est-à-dire
pour les besoins de la demande de brevet, par exemple) de nouvelles espèces plutôt
que d'essayer de les rattacher tant bien que mal à une classification taxonomique
scientifique existante, ce qui complique à son tour les recherches d'identité ou
d'équivalence ultérieures et l'étendue deprotection effective conférée.
Il peut aussi arriver qu'un produit ou procédé incriminé soit couvert littéralement
par une revendication, alors qu'en réalité il s'en différencie parce qu'il est basé sur un
principe différent, par exemple. Si le résultat identique ou similaire est atteint d'une
manière substantiellement différente, il ne constituera pas une contrefaçon^^.
Les difficultés dans 1appréciation de l'existence d'une contrefaçon proviennent
encore d'autres sources, comme par exemple le manque de précision dans le langage
utilisé dans les revendications ou l'évolution des connaissances scientifiques qui
changent le sens des termes utilisés dans celles-ci. Ainsi, qu'en est-il si on a
revendiqué une espèce de micro-organismes sur la base d'une caractéristique
particulière (par exemple une certaine activité métabolique) et si ultérieurement il se
révèle qu'elle doit être subdivisée parce que certains micro-organismes présentent des
caractéristiques importantes inconnues audépart
Des problèmes similaires se posent dans le domaine du génie génétique, quand on
revendique de manière générique une séquence d'ADN codant pour une nouveUe
protéine X, si ultérieurement on découvre que celle-ci peut être subdivisée en plusieurs
protéines avec des activités spécifiques différentes: le brevet initial couvre-t-il les
subdivisions subséquentes, non divulguées dans la demande initiale, mais
éventuellement revendiquées ultérieurement en tant qu'améliorations du brevet initial ?
Ou posé d'une autre manière: quelle est l'influence de l'état de la technique postérieur à
une demande de brevet sur l'interprétation des revendications de celle-ci ?58 Un brevet
per se couvre-t-il aussi également ces utilisations nouvelles, inconnues au demandeur
initial et non divulguées ?Etant donné l'impossibilité de caractériser complètement des
micro-organismes et sûrement des organismes supérieurs, ce genre de situation risque
de se présenter régulièrement '^. La jurisprudence devra élaborer progressivement des
solutions en fonction des cas concrets qui lui seront soumis.
Ces observations faites essentiellement àpropos de micro-organismes s'appliquent
mutatis mutandis aux autres innovations biologiques.
2. Contrefaçon non-évidente et équivalences
Les contrefaçons flagrantes seront normalement l'exception. Ce sont plutôt les
contrefaçons partielles, les imitations, le parasitage ou d'autres comportements «à la
limite» qui vont susciter des problèmes de délimitation précise du champ de protection.
Pour éviter que de petites, modifications ou substitutions puissent suffire pour
annihiler 1effet de protection, on admet généralement que la protection ne s'étend pas
seulement àce qui est revendiqué expressément, mais également àce qui lui équivaut
56 c est ce qu'on appelle en droit américain la «reverse doctrine of équivalents» (sur la «doctrine of
équivalents» voy. ci-après): J.A. GOLDSTEIN, The scope and enforcement of biotechnology patents,
Biotechnology Patent Conférence Workbook, op.cit.(1985), p.84 et sv.(88).
Pour BLUM, op.cit., p,118, si la caractéristique essentielle pour la nouvelle espèce est aussi celle qui était
essentielle pour l'invention, l'étendue devrait être limitée àune nouvelle espèce avec cette caractéristique;
SI dautres critères ont justifié la subdivision, le brevet devrait couvrir toutes les nouvelles espèces.
58 GOLDSTEIN, loc.cit.(1985), p.87, 91-92, et les exemples chez BENT, SCHWAAB, CONLIN JEFFERY
op.cit., p.267 et sv.
Voy. avec une analyse du droit américain GOLDSTEIN, loc.cit.(1985), p.86 et sv.
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fonctionnellement^. Le problème consiste alorsà définir jusqu'où s'étend ce domaine
des équivalences, étant entendu qu'on ne veut pas non plus accorder une protection
trop large, indue, au titulaire du brevet. Il ressemble à celui examiné ci-avant de
détermination de la largeur et du caractère fonctionnel des revendications, saufque le
problème est traité ex post à cause de l'imprécision des revendications qu'il faudra
interpréter.
Cette question, qui est soumise au droit national<5i, y a trouvé des réponses
jurisprudentielles spécifiques (souvent controversées),qui ont surtout été élaborées en
matière chimique®^. L'existence (ou l'inexistence) d'équivalences ne peut évidemment
être appréciée que sur la base decas concrets, mais onpeut signaler quelques situations
typiques.
Le premier problème crucial est l'équivalence entre organismes vivants, notamment
lorsque ceux-ci sont utilisés pour obtenir un produit ou un service de valeur, comme
par exemple les micro-organismes (et par analogie les cellules végétales, animales et
humaines). Une première indication peut être tirée de leur appartenance à une classe
systématique commune: les souches appartenant à une même espèce seraient alors
équivalentes, mais si un micro-organisme appartient à une espèce ou à une genre
différent, il ne le seraitplus'^ ^ approche peutêtre complétée en tenantcompte des
relations phylogénétiques entre les organismes (c'est-à-dire de leur place respective
dans l'évolution) ainsi que des aspects qualitatifs et quantitatifs de l'activité
métabolique exercée^.
Mais ceci ne peuta priori êtreplus qu'un indice, car la classification systématique
n'est pas dépourvue d'insécurité, et les critères pertinents pour le classement
systématique ne sont pas nécessairement ceux pour l'appréciation de la portée du
brevet, qui dépend de la nature de l'invention*^®. Ainsi, par exemple, les souches
appartenantà une même espèce produisent normalement la même substance, mais cette
constatation n'est pas une vérité absolue et dépend de la précision dans l'identification
des organismes et dans la définition de l'espèce. Par ailleurs, des micro-organismes
différents peuvent produire des substances identiques ou similaires^^. Et enfin, ce
critère ne s'applique guère en casdecorrespondance partielle entre micro-organismes,
^ Aux Etats-Unis, il y a équivalence fonctionnelle lorsqu'«on fait la même chose substantiellement de la
même manière pour obtenir substantiellement le même résultat». Cf. W.T. JESSUP, The doctrine of
équivalents, 54 J.P.O.S. 248 (1972).
Voy. en général parexemple K. BRUCHHAUSEN, Der Schutzbereich des europaischen Patents, GRUR Ira.
1974, p.l et sv.; B. JOHANNESSON, Schutzbereich und Patentanspniche des deutschen und europaischen
Patents, GRUR Int. 1974, p.301 et sv.; R. MOSER VON HLSECK, Zur Frage der Patentverletzung durch
Benutzung âquivalenter Mittel, GRUR 1974, p.506 et sv.; H. WINKLER, The scope of patent protection;
past, presentand future, 10 IIC 296 (1979); C. SIJP, Scope of protection afforded by a European patent,
10lie 433 (1979); K. VON FALCK, Die Àquivalenzlehre imneuen Patentrecht, GRUR 1988, p.l et sv..
Pour la Belgique voy. par exemple G. VANDER HAEGHEN, Des brevets d'invention. LesNovelles. Droits
intellectuels. T.I (Larcier, Bruxelles 1936), n" 191 et sv.; L. REMOUCHAMPS, Octrooien (Larcier,
Bruxelles 1969), n" 227 et sv.; B. VAN REEPINGHEN, M. DE BRABANTER, Les brevets d'invention
(Larcier, Bruxelles 1987), n" 120-21, 280. En droit comparé voy. encore BENT, SCHWAAB, CONLIN,
JEFFERY, op.cit., p.327 et sv.; H.F. CZEKAY, Der Schutzbereich des Patents nach deutschem und
franzôsischem Recht (Verl. F. Florentz, MUnchen 1986); DE HAAS, op.cit., n° 736 et sv.; W.
BALLHAUS, W. SIKINGER, Der Schutzbereich des Patents nach § 14PatG, GRUR 1986, p.337 et sv.
" BLUM, op.cit., p.l17; FTTZNER, op.cit., p.l45.
^ COOPER, op.cit., § 4.03.
BLUM, op.cit., p.l5 et sv.
Cf. EPSTEIN, loc.cit., p.275-76; TAK, loc.cit., p.398-99.
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OU si on extrait le génomed'une celluleprotégée afin de l'insérerdans une cellule non-
protégée?®''
Plus fondamentalement, les nouvelles techniques génétiques permettent
progressivement de transgresser les frontières taxonomiques, de sorte que la
classification scientifique devient inopérante s'il est possible de transférer des
caractéristiques biologiques (pertinentes du point de vue de la protection) d'un
organisme à un autre, ou d'une cellule à une autre. Ainsi, il est sans importance que
deux bactéries appartiennent à la même espèce, si elles codent (sur la base d'une
modifications génétique dirigée) pour deux protéines totalement différentes. Parcontre,
on peut considérer comme équivalentes une bactérie et une cellule végétale, codant
toutes les deux pour une même protéine^.
En ce qui concerne les mutants de l'organisme protégé, il faut partir de l'effet de la
mutation sur l'activité de l'organisme telle qu'elle intervient dans l'objet de l'invention:
l'équivalence peut être admise si cette activité n'est pas modifiée, ou seulement de
manière non significative. Mais les mutants ne sont pas couverts s'ils exercent une
activité très différente et/ou imprévisible et, en cas de mutants d'organismes différents,
si l'effet de lamutation n'était pas raisonnablement prévisible, ousi larecherche de tels
mutants ne découlait pas de la divulgation faite®^.
Plus importantes que les mutations spontanées ou induites seront dans l'avenir les
modifications spécifiques et délibérées de séquences d'ADN. Etant donné la
complexité de ce niveau génétique et des processus cellulaires, le problème des
équivalences va s'y poser avec toute son acuité. Ainsi, àcause de ladégénérescence du
code génétique, le même message codant pour une protéine donnée peut être incorporé
dans différentes séquences de bases, qui sont normalement équivalentes''^ . En effet,
d^s la chimie traditionnelle, la structure conditionne la fonction, mais en matière
génétique, différentes structures d'ADN peuvent exercer la même fonction, par
exemple des allèles qui codent pour des produits avec des caractéristiques similaires ou
identiques'''.
Mais qu'en est-il s'il s'agit d'une séquence codant pour une protéine différente,
mais équivalente d'un certain point de vue ? La fonction biologique éventuelle decette
protéine au sein d'un organisme doit-elle être prise en compte La situation est
encore plus compliquée en ce qui concerne des cellules eucaryotes avec une structure
génétique en mosaïque, oîi il y a des séquences a priori inutiles ou inactives dans
l'environnementde départ''^ : des modifications au niveau des introns influencent-elles
l'équivalence des fonctions finales ? Enfin, comment apprécier l'équivalence de
WHALE, loc.cit., p.99.
MOUFANG, op.cit., p.379.
WIRTZ, op.cit., p.57-59: les mutants peuvent être inclus si au moins un exemple d'application a été
divulgué.
™BENT, loc.cit., p.84; WINNACKER, loc.cit., p.94-95; KRUEGER, loc.cit., p.175: IHNEN, loc.cit.,
p.422. Selon GOLDSTEIN, loc.cit.(î987)^ p.l5, il faut différencier selon que la séquence aété revendiquée
pour la première fois et a une grande utilité, par exemple (interprétation large), ou s'il s'agit d'une
^élioration, avec une traduction plus rapide par exemple, d'une séquence coimue (interprétation
littérale): il faut donc tenir compte du contexte. Comp. ci-avant à propos des revendications
VOSSIUS, JAENICHEN. loc.cit., p.727-728.
BENT, loc.cit., p.84. Voy. de manière restrictive à propos d'une protéine où la position de deux acides
aminés avait été inversée: Hormone Research Foundation v. Genentech Inc., 8 U.S.P.Q.ld 1377 (D C
N.D. Calif. 1988).
" BENT, loc.cit., p.84 et sv.; VOSSIUS, JAENICHEN, loc.cit., p.727-28.
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vecteurs et de séquences régulatrices V* Toutes ce questions, et de nombreuses autres,
vont devoir adressées dans l'avenir, et cette problématique sera encore accentuée par la
largeur de la plupart des revendications de premiers brevets en cette matière. C'est
donc tout naturellement qu'un tribunal a décidé que l'étendue des revendications doit
être appréciée de manière restrictive dans les domaines où les effetsde substitutions ne
sont pas prévisibles''^.
La problématique se pose de manière légèrement différente pourles plantes et les
animaux, parce que leur valeur réside normalement dans ce qu'il sontplutôt que dans
ce qu'ils font: ce n'est pas leur activité qui est importante, mais par exemple leur
apparence extérieure, leurs qualités, etc. Mais on ne pourra ici non plus faire
abstraction d'une approche fonctionnelle parce qu'un organisme vivant se caractérise
par des traits multiples qui ont une importance inégale selon l'utilisation finale à
laquelle ils sont destinés. Ainsi, la contrefaçon éventuelle d'une plante agricole sera
inévitablement jugée surla base d'autres critères que celle d'une plante ornementale.
Enfin, cette approche s'impose naturellement lorsque les revendications sont rédigées
elles-mêmes de manière fonctionnelle.
§ 3. Etenduejuridique
A." Généralités
Le brevet européen confère à son titulaire les mêmes droits que lui conférerait un
brevet national délivré dans un Etat contractant, désigné dans la demande (art.64(l)
CEE; cf. art.2(2) CBE). Tant que la Convention sur le brevet communautaire (CBC)
ne sera pas entrée en vigueur^e, il faut dès lors se référer au droit national pour
déterminer l'étendue juridique de la protection. Plusieurs Etats ont cependant déjà
adapté leurs législations à la CBC, de sorte que les droits conférés parcette dernière
peuvent être pris comme modèle pour l'exposé qui suit.
«Le brevet [...] confère ledroit d'interdire à tout tiers [...] lafabrication, l'offre, la
mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins
précitées du produit objet du brevet» ou «du produit obtenu directementpar leprocédé
objet du brevet» , ainsi que «l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le
tiers saitou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est
interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le
territoire de l'Etat [...]» (art.29 CBC)^''.
KRUEGER, loc.cit., p.175.
Genentech, Inc. v. The Wellcome Foundation, Ltd., 14 U.S.P.Q.ld 1363 (1371) (D.C. Del. 1990).
Sur létat de la question voy. D. VANDERGHEYNST, La conférence intergouvemementale de Luxembourg
sur lebrevet communautaire, J.T. 1986. p.505 et sv.; K. HAERTEL, Die Luxemburger Konferenz tlber das
Gemeinschaftspatent 1985 und ihre wesentlichen Ergebnisse, GRUR Int. 1986, p.293 et sv,; D.
STAUDER, Die Vereinbarung Uber Gemeinschaftspatente, das Streitbeilegungs-protokoll und das
Anderungsprotokoll, ibidem, p.302 et sv.; La Conférence diplomatique de Luxembourg de 1989 sur le
brevet communautaire, J.O. de l'OEB 1990, p.224.
Art.27, § 1er de la loi belge; art.29 de la loi française; art.9 de la loi allemande; art.60, al.1er de la loi
Mglaise. Art.30, al. 1er de la loi néerlandaise; le brevet confère le droit exclusif de fabriquer, utiliser,
écouler sur le marché ou vendre, louer, livrer ou en faire le commerce d'une autre manière, dans ou pour son
entreprise, ou offrir en vente, importer [inséré par la loi du 29 juillet 1987] ou détenir à ces fins le produit
breveté ou le produit obtenu directement à partir du procédé breveté, ainsi que d'appliquer le procédé
breveté daiw ou pour son entreprise. An.8 de la loi suisse; le brevet confère à son titulaire le droit exclusif
d utiliser 1invention professionnellement. Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisation
comprend notamment la mise en vente, la vente et la mise en circulation.
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«Le brevet [...]confère également ledroit d'interdire [...] la livraison ou l'offre de
livraison, sur le territoire de l'Etat [...], à une personne autre que celle habilitée à
exploiterl'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette
invention serapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque
les circonstances rendent évidentque ces moyens sont aptes et destinés à cette miseen
œuvre», sauf si «les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent
couramment dans le commerce», cette exception ne s'appliquant pas «si le tiers incite la
personne à qui il livre à commettre un des actes interdits par l'art.29» (art.30. al 1 et
2)78.
La revendication de produit portant sur un objet ou une substance per se confère
une protection absolue, c'est-à-dire le brevet couvre toute fabrication et toute utilisation
de l'objet protégé. Un brevet de produit revendiqué sous la forme de «product-by
process» nesera normalement contrefait que si le procédé indiqué estutilisé, mais non
par un autre procédé de fabrication^?. Selon l'OEB et ledroit allemand cependant, de
telles revendications confèrent une protection absolue»». Ainsi, un produit peut être
revendiqué comme étant produit par un procédé microbiologique si celui-ci peut être
décrit de manière reproductible»!, et il serait protégé même s'il était fabriqué par
synthèse chimique®^.
Aux Etats-Unis, «contrefait un brevet quiconque, sans autorisation,fabrique, utilise
ou vend l'invention brevetée aux Etats-Unis» (art.271.a]; comp. art.154). Les brevets
de produit, même ceux revendiqués sous la forme «product-by-process»^^, ont une
portée absolue»-». Cependant, l'utilisation hors des Etats-Unis d'un procédé breveté
suivie de l'importation du produit obtenu ne constitue pas une contrefaçon de brevet®^.
Au Canada, le brevet donne à son titulaire ledroit, la faculté et leprivilège exclusifs de
fabriquer, produire, exploiter et vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent l'objet de
l'invention (art.46). Au Japon enfin, le titulaire du brevet possède le droit exclusif
d'exploiter commercialement l'invention brevetée (art.68). L'«exploitation» signifie
(art.2, al.3),
• si l'invention porte sur un produit, la fabrication, l'usage, la cession, la location,
l'exposition en vue d'une cession ou d'une location, ou l'importation,
• si l'invention porte surunprocédé, l'utilisation du procédé,
Art.27, § 2 de la loi belge; art.29bis de la loi française; art.9 et 10de la loi allemande; art.60, al.2 et 3 de
la loi anglaise. Non prévu dans les lois suisse et hollandaise.
Cf. CRESPI, op.cit., p.34, et loc.cit.(1985), p.4; OREDSSON, loc.cit., p.250.
Directives de l'OEB, C.ni.4.7b; K.H. MEYER-DULHEUER, Môglichkeiten und Grenzen des Product-by-
process Anspruchs, GRUR Int. 1985, p.435 et sv.; BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit., § 1,n° 88.
Cette solution ne semble cependant pas adéquate si l'on n'indique pas au moins différents procédés
d'obtention ou de fabrication, parce que sinon on protège des éléments non divulgués. Le fait de dire
«pouvant être obtenu par» (erhaltlich durch) à la place de «obtenu par» (erhalten durch) ne change rien si
on ne donne pas d'indications justifiant cette généralisation.
BGH 20 octobre 1977, GRUR 1978, p. 162 - 7-ChIor-6-demethyltetracycIin.
82 BLUM, op.cit., p.96: FTTZNER, op.cit., p.l42; TESCHEMACHER. loc.cit.(1987), p.307.
Voy. la note (15). En sens contraire cependant Scripps Clinic and Research Foundation v. Genentech
Inc., 3 U.S.P.Q.2d 1481 (D.C. N.D.Calif. 1987): si une protéine a été revendiquée par son procédé
dobtention, une production par une voie différente (en l'occurrence l'ADN recombinant) ne contrefait pas
le brevet.
^ Voy. par exemple Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Ce., 9 U.S.P.Q.2d 1833 (1836-41) (D.C. Mass.
1989): si une substance chimique est protégée en tant que produit, ceci couvre aussi sa production par la
voie de l'ADN recombinant.
R.W. KASTENMEIER, D. BEIER, La protection des brevets de procédé aux Etats-Unis d'Amérique,
PropJnd. 1986, p.248 et sv.(248), qui soulignent l'insuffisance de cette protection notamment en
matière de biotechnologie. Voy. encore K. BOZICEVIC, Contributory infringement and the molecular
biologist, 70 J.P.T.O.S. 237 (1988).
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• si l'invention porte sur un procédé de fabrication, l'utilisation du procédé et les
actes dupremier point appliqués auproduit obtenu par leprocédé.
B." La détermination de l'étendue
La détermination de l'étendue de protection d'un brevet de produit portant sur un
organisme vivant ou une de ses composantes soulève des problèmes qui découlent de
trois circonstances liées à la nature spécifiquedes êtres vivants:
• la matière vivante se reproduit: l'acquéreur peut donc de facto la multiplier sans
devoirà chaquefoisracheter la matière au vendeur initial;
• le travail d'obtention ne se fait pas ex nihilo, mais part toujours d'organismes
existants: l'acquéreur d'organismes vivants peut donc non seulement les multiplier
telsquels, mais également les améliorer sans devoirrecommencer à zéro;
• les organismes et les substances qui les composent ouqu'ils produisent se trouvent
souvent de manière identique dans la nature, de sorte que celui les (re)découvre à
l'état naturel ne dépend pas de celui qui l'a rendu disponible pour la première fois.
La protection accordée au breveté se trouve donc considérablement affaiblie puisque
des tiers peuvent éviter ou contoumer les effets du brevet.
En l'absence de textes explicites et de jurisprudence, la recherche de solutions dans
la doctrine s'est faite autour de trois axes de discussion; d'une part, on a tenté de
déterminer le nombre de générations qui, selon la nature des choses, devraient ou
pourrdent être considérées comme étant couvertes par le brevet; d'autre part, on a
essayé de clarifier sur le plan juridique si les droits d'un titulaire de brevet sont épuisés
par la mise dans le commerce d'organismes brevetés, etdans quelle mesure ilpeut y
avoir une dépendance de brevets en casd'utilisation d'un organisme breveté dans le
travail d'amélioration; enfin, on a dû déterminer si la portée d'un brevet de produit
s'étend à ce produit à l'état naturel.
1. Protection du produitdirectd'un procédé d'obtention
La première piste de réflexion a surtout été exploitée dans les cas où l'obtention
d'un brevet de produit était ou est impossible ou douteuse, par le recours à la
protection du produit direct d'un procédé (d'obtention). Car aux termes de l'art.64(2)
CBE, «si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce
brevet européen s'étendent aux produits obtenus directementpar ceprocédé»^^.
Depuis que les micro-organismes sont brevetables en tant que tels, on ne discute
plus le point de savoir s'ils peuvent être protégés en tant que produits directs de leur
procédé d'obtention ou de modification (voy. le chapitre II de la deuxième partie).
Mais étant donné l'impossibilité d'obtenir des brevets pour des variétés végétales en
Cf. art.26, al.2 de la loi belge; art.28 al.2 de la loi française; art.8, al.3 de la loi suisse; art.30, al.1er de la
loi néerlandaise; art.9, 3° de la loi allemande; art.60, al. le] de la loi anglaise. Cf. art.2, al.3 de la loi
japonaise. Les lois canadienne et américaine ne contiennent pas de disposition similaire; l'art.l9 U.S.C.§ 1337a en matière de droits de douane dispose cependant que les produits obtenus (à l'étranger) au moyen
de procédés qui sont brevetés aux Etats-Unis sont traités comme les produits brevetés dans le pays. Cet
Mticle ne prévoit pas de protection fwur des brevets de produits: Certain Recombinant Erythropoietin, 10
U.S.P.Q.2d 1906 (US ITC 1989). Par ailleurs, une disposition similaire à l'art.64(2) serait en préparation:
Extension de la protection conférée aux produits obtenus au moyen du procédé breveté; preuve de la
contrefaçon d'un brevet de procédé (HL/CE/II Supp.4), Prop. Ind. 1987, p.303 et sv.
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tant que telles»'', cet argument est toujours actuel en matière végétale (et pourrait le
devenir en matière animale®®).
La question cruciale en cette matière a trait au concept de «produit direct» d'un
procédé, qu'il s'agisse d'un procédé classique ou d'un autre appliquant les techniques
modernes de génie génétique: s'agit-il uniquement de la (seule) plante obtenue ou
modifiée, ou bien aussi de toutes les autres plantes obtenues après reproduction ou
multiplication (pouvant constituer avec la première une variété) ? Car comme le
remarquait justement un auteur, «en matière d'obtention d'une plante, le produit du
procédé de production est en même temps l'usine pour la production d'autres
exemplaires de ce produit»^^.
La question a été discutée intensément sous l'ancien droit allemand, qui contenait
une disposition similaire à l'art.64(2) CBE. Selon d'aucuns, la multiplication ou
reproduction ne peut pas être considérée comme un état de l'objet (la plante); les
générations ultérieures sont plutôt le produit de cet objet, et le produit d'une machine
achetée n'est pas protégé^o. D'autres ont également rejeté cette extension parce qu'il
n'y a pas d'identité entre la plante originale et les générations subséquentes^^ Les
adversaires actuels d'une interprétation extensive considèrent que le deuxième
processus biologique rompt le lien direct des plantes qui en résultent avec leprocédé
d'obtention ou de modification92 et qu'il s'agit d'un moyen inadéquat d'étendre la
portée d'un brevet de procédé à des personnes qui ne mettent pas du tout en œuvre le
procédé protégé^^.
Mais d'autres auteurs ont plaidé, ou plaident toujours, en faveur de cette forme de
protection indirecte sans limitation à la première génération. Ils considèrent qu'une
nouvelle intervention humaine n'est pas nécessaire pour la production de nouvelles
générations, mais qu'il y a uniquement un développement de la force vitale inhérente
aux semences94, et qu'en tout cas, il faut admettre cette extension si les générations
ultérieures gardent les caractères initiaux^s (car les plantes ne dégénèrent pas
Sur 1admissibilité de l'extension de la protection malgré l'interdiction de brevetabilité per se, voy. le
chapitre m de la deuxième partie.
Dans la décision BPatG 30 juUlet 1965, BPatGE 8, p.l21 et sv.(135), le Tribunal fédéral des brevet a dit
obiter dictum qu'un procédé d'obtention d'animaux ne s'étendait pas aux générations ultérieures. La
Division d'examen de l'OEB, 14 juillet 1989, J.O. de l'OEB 1989, p.451, n" 8 - Souris
oncogène/HARVARD a laissé la question ouverte en décidant qu'il appartient aux instances compétentes
pour statuer sur les actions en contrefaçon de trancher une telle question.
Freda WUESTHOFF, Patentschutz fOr Pflanzen, GRUR 1957, p.49 etsv.(52).
VON DER TRENCK, loc.cit., p.443; R. LUKES, Das Verhàltnis von Sortenschutz und Patentschutz bei
biotechnologischen Erfmdungen, GRUR !nt. 1987, p.318 et sv.(324).
K.A. SCHMIDT, Warum nicht Pflanzenziichtungspatente ?, GRUR 1952, p.l68 et sv.(172).
52 HESSE, loc.cit., p.650: LANGE, loc.cit., p.37: J. STRAUS, Patentschutz fOr gentechnologische
Erfmdungen? Zum Verbot des «Doppelschutzes» von Pflanzensorten, GRUR Int., p.591 et sv.(594)-
BENKARD, BRUCHHAUSEN, op.cit., §2, n° 16, §9, n" 54; BERNHARDT. KRASSER, op.cit., p.ll9,
563. LUKES, loc.cit., p.326 considère que la plante n'est pas le résultat d'un procédé, mais de la puissance
de reproduction et de multiplication immanante à la matière vivante; le matériel de reproduction n'est dès
lors pas le produit direct d'un procédé, mais de cette capacité de reproduction.
BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.321: les auteurs plaident plutôt en faveur de
revendications de multiplication.
SCHADE, loc.cit.(1950), p.318.
« PINZGER, loc.cit.(1938), p.736; SCHADE, loc.cit.(1950), p.318; W. MARX, Zur Patentierung von
PflanzenzUchtungen. GRUR 1952, p.456 (459); B. SCHLICK, Der Rechtsschutz fur neue
Pflanzenzuchtungen inDeutschland und Vorschlàge fur seine Fortentwicidung (thèse, Kôln 1963), p.60-
61; NEUMEIER, op.cit., p.205-6.
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nécessairement'^ ). Le travail d'obtention en vue du maintien des caractéristiques
initiales ne viserait d'ailleurs pas une amélioration ou une modification, parce que le
résultat est chaque fois le produit initial^^.
Au Japon, les effets d'un «brevet de plante» ne sontpas clairement définis; selon un
auteur, les droits conférés par un brevet délivré pourun procédé d'obtention s'étendent
à l'utilisation du procédé et aux plantes obtenues au moyen de ce procédé (art.2, al.3
de la loi), mais non aux plantes reproduites par voie sexuée ou multipliées par voie
végétative à partir des plantes protégées, étant donné que ces dernières sont obtenues
par une méthode différente de celle du procédé d'obtention breveté'».
Des problèmes supplémentaires se posent depuis l'application des techniques de
modification génétique au niveau cellulaire. Quel est dans ce cas leproduit direct du
procédé: s'agit-il des gènes, des cellules, des cals, des tissus, ou des plantes entières ?
En d'autres termes: où s'arrête le caractère «immédiat» dans le processus vital ? Les
procédés de sélection, de multiplication, de régénération etdemultiplication finale ne
rompent-ils pas le lien direct entre le procédé de modification génétique et la plante
entière, d'autant plus qu'ils requièrent l'intervention humaine Ou bien peut-on
considérer que l'objet de l'invention est une séquence spécifique d'ADN, qui est
d'abord incorporée dans une génération Fl, mais que l'on retrouve également dans les
générations ultérieuresioo (voy. ci-après les problèmes de dépendance) ?
Certains considèrent que le procédé d'obtention n'a de sens que s'il est suivi d'une
multiplication, les deux formant un ensemble en deux étapes qui, même si ladeuxième
ne serait pas protégeable en tant que telle, peut être revendiqué en tant qu'unité.
Comment d'ailleurs distinguer les différentes générations de lignées cellulaires (comp.
les micro-organismes et virus)
En vérité, si les revendications concrètes ne permettent pas de régler la question,
cette controverse ne peut être tranchée qu'en prenant une décision en faveur de l'une où
l'autre solution'o^ «nature des choses» et les caractères spécifiques de la matière
vivante peuvent cependant êtt-e pris en considération pour justifier lasolution.
F. WUESTHOFF. ErschlieBung des Patentrechts fur neue Gebiete (dargelegt am Beispiel der
Pflanzenzûchtungserfmdungen), GRUR 1953, p.230 et sv.(232).
" SCHLICK, op.cit., p.61.
N. MONYA, La protection juridique des résultats de la biotechnologie, vue par un juriste japonais, in: Les
brevets et les droits d'obtention végétale ... , op.cit., p.51 et sv.(54-55).
En ce sens LANGE, loc.cit., p.38; LUKES, loc.cit., p.326: Propriété industrielle et protection des
obtentions végétales (doc. UPOV, SYMP/1984/4), in: Les brevets industriels et les certificats
d'obtention végétale ... , op.cit., p.75 et sv.(84); G. BONET, Le système de l'obtention végétale in-
HERMITTE, op.cit.(1987), P;211 et sv.(217). En sens contraire OMPI, doc. BioT/CE/m/2, solution n°
12. lorsqu un brevet a été délivré pour un procédé permettant d'obtenir des informations génétiques
permettant d'obtenir de la matière vivante ou tout autre matière contenant des informations génétiques
permettant la multiplication de la matière en question sous une forme identique ou différenciée, la
protection conférée par le brevet de procédé s'étend non seulement au produit initialement obtenu au
moyen du procédé breveté, mais aussi aux produits de réplication ou de différenciation, ou de réplication et
de différenciation (dans quelque ordre que cesoit) qui en sont issus.
MOUFANG, op.cit., p.383.
">1 VON PECHMANN, loc.cit.(1985), p.723-24; VOSSIUS, JAENICHEN, loc.cit., p.827.
Selon 1OMPI, loc.cit.(1989), p.99-100, «Lorsque, en vertu de la législation applicable, la protection
par brevet^ d'un procédé s'étend aux produits directement obtenus par ce procédé, un brevet relatif à un
procédé dobtention de matière vivante, ou d'une autre matière contenant des informations génétiques
permettant la multiplication de cette matière, s'étend auxproduits dérivés du matériel obtenu initialement
par leprocédé breveté, à condition que les produits dérivés en question aient essentiellement les mêmes
caractéristiques génétiques que ledit matériel initial». De manière similaire CCE, Proposition de
directive, loc.cit., art.l2(l).
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Ainsi, il nest pas possible en pratique de subdiviser les micro-organismes et
lignées cellulaires en générations. Les vrais problèmes ne se posent alors que pour les
plantes et les animaux. Ils peuvent être éliminés par des revendications adéquates
portant sur des variétés végétales ou des races animales en tant qu'entités abstraites,
dotées des caractéristiques d'homogénéité et de stabilité. Mais il semble difficile
d'admettre qu'une suite de générations de plantes ou d'animaux (qui constituent de
facto une variété ou race tant que les organismes gardent les caractéristiques initiales)
puisse être considérée comme le produit direct d'un procédé d'obtention si ce même
procédé n'est pas répété àchaque génération, ce qui serait seulement le cas en ce qui
concerne l'obtention d'hybrides de première génération, ousion permettait de breveter
les procédés de multiplication.
Si donc la majorité des Etats admet que le produit direct d'un procédé d'obtention
peut aussi êQ-e une variété végétaleios, cette attitude semble dictée plutôt par la volonté
de combler une lacune de protection que par un raisonnement logique.
2. Epuisement des droits et dépendance de brevets
Lépuisement des droits conférés au breveté n'est pas un principe connu sous cette
forme dans tous les Etats. Il est surtout d'origine allemande^^^ etsignifie que le brevet
n'accorde pas à son titulaire le pouvoir de soumettre la circulation de son produit àdes
conditions déterminées; s'il a l'intention d'imposer de telles restrictions, il doit le faire
de manière contractuelle. L'épuisement trouve son fondement notamment dans l'idée
que par la vente le breveté octroie une licence implicite à l'acquéreur, et il est
actuellement surtout important en droit de laconcurrence. Son principe a été inséré à
1art.32 CBC^; «Les brevets conférés par le brevet [...] ne s'étendent pas aux actes
concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de l'Etat [...],
aprèsqueceproduita étémis dans le commerce [...]par le titulaire du brevet ouavec
son consentement exprès [...]».
Lépuisement est logique et sans danger pour les objets inertes qui doivent être
fabriqués pièce par pièce pour pouvoir être copiés. Or, les organismes peuvent être
reproduits ou copiés tels quels àpartir d'eux-mêmes (comme une machine qui sert à se
produire elle-même), de sorte que laprotection du breveté serait fortement affaiblie si
ses droits sepuisaient par la mise dans le commerce d'organismes brevetés et s'il ne
songeait pas à se protéger par voie contractuelle
Les avis sur la question si le principe d'épuisement s'applique de manière identique
aux organismes brevetés sont partagés. Concernant les micro-organismes (et par
analogie les lignées cellulaires), certains ont conclu que l'épuisement des droits ne s'y
J. STRAUS, WlPO/UPOV-SachverstândigenausschuS Uber das VerhâlCnis zwischen Patentschutz und
Sortenschutz (29.1.-2.2.90, Genf), GRUR Int. août 1990.
C'est la raison invoquée expressément par NEUMEIER, op.cit., p.201, 205-6, pour justifier cette
solution.
Cf. R. SINGER, L'épuisement du droit du breveté et les règles allemandes, in: CEIPI, L'épuisement du
roit^du breveté (Lib. Tech., Paris 1971), p.17 et sv. Voy. également les autres rapports nationaux dans
le meme ouvrage.
^ ®rt.30bis de la loi française; solution jurisprudentielle en Allemagne; art.60,al.4 de la loi anglaise; art.30, al.4 de la loi néerlandaise (formulation différente conforme à l'art.30
GRUSZOW, REMICHE, op.cit., n» C 54 et sv. En droit belge voy. VAN
REEPINGHEN, DE BRABANTER, op.cit., n"217 etsv.
Sur 1^ ^ct contractuel voy. par exemple J.L. JEFFERS, Restriction of propagation of patented bacteria
- can it be done ?, 70 J.P.T.O.S.m (1988): B.L ROWLAND, Légal implications of letter licences for
biotechnology, 1 High Technology Law Journal 99 (1986); W.A. BIGGART, Transferring
biotechnology. Les Nouvelles mars 1986, p.l et sv.
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applique pas parce qu'on ne peut pas distinguer les différentes générationsio». Mais
selon d'autres, l'acquéreur d'un échantillon d'un micro-organisme peut le multiplier ou
modifier et le revendre, en concurrence avec celui qui a été le premier à obtenir et
breveter l'organismeio^.
La simple multiplication identique de cellules etde micro-organismes devrait en tout
cas pouvoirêtre empêchée par des revendications adéquates.
Les questions sont plus compliquées en matière végétale (en tout cas pour les
plantes àreproduction asexuée): les semences de génération Fl+x sont elles «l'objet de
l'invention» ou «le produit de l'objet de l'invention» ? Si on opte pour la dernière
solution, les droits du breveté sont sûrement épuisés par la mise dans le commerce de
«l'objet de l'invention». Sinon, il faut décider si la multiplication de plantes
commercialisées (ou de leurs semences) et le fait qu'elles servent comme point de
départ au travail d'amélioration d'un tiers constitue une «fabrication» ou «utilisation»
du produit objet du brevet.
Ce faisant, il faut tenir compte de rart.31a] et b] CBO^O: «les droits conférés par le
brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis dans un cadre privé età desfins non
commerciales», ni «aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de
l'invention breveté». Cette disposition soulève des questions supplémentaires, comme
par exemple: dans quelle mesure une multiplication àdes fins de consommation privée
est-elle licite ? L'utilisation d'une plante dans le travail d'amélioration d'une variété
existante peut-elle être caractérisée comme étant accomplie à titre expérimental ?Ilsuffit
en effet d'effectuer un croisement, par exemple, une seule fois et de multiplier le
résultat pour obtenir un nouveau produit commercialisable, alors qu'en ce qui concerne
la matière inerte, l'acte ne devient commercial que s'il est répété.
Certains auteurs considèrent que l'utilisation de matériel de reproduction multiplié
chez soi à des fins de production de nouvelles plantes est interdit et que seule
1utilisation àd'autres fins reste licite'D'autres voudraient appliquer strictement le
principe de l'épuisement'
Au Japon, un brevet délivré pour une variété végétale comme telle confère en
pnncipe e.a. ledroit exclusif de «fabriquer» cette variété (art.2, al.3 de la loi). Cela
englobe tous les procédés d'obtention, mais il reste à déterminer s'il s'applique à la
Innovation in plant biotechnology: the légal options,EIPR 1986, p.262 et sv.(265): VOSSIUS, JAENICHEN, loc.cit., p.827. en.
A. HONT, Stoffschutz fûr Erzeugnisse mikrobiologischer Erfindungen, GRUR 1970, p.542 et sv.f543V
B.G. BRUNSVOLD, J.F. HORNICK, Foreign régulation of genetic research and non property and
contractual rights in genetic materials, in: W.A. BIGGART e.a., Genetic engineering wordwide. The law
and business (Patent Resources Croup Inc., Washington D.C. 1982), p.B-35 (des restrictions peuvent
seulement résulter d'accords contractuels).
Art.28, § 1er de la loi belge; art.30 de la loi française; art.ll de la loi allemande; art.60, al.5 de la loi
^glaise; art.30, al.3 de la loi néerlandaise. Cf.LE STANC, op.cil., p.230 et sv.; P. CHROCZIEL Die
Menutzung patentierter Erfindungen zu Versuchs- und Forschungszwecken (Heymanns, Kôln 1986), not.
Eta^-U^^ Expérimental use as an exception to patent infringement,
67 J.P.T.O.S. 617 (1985): GOLDSTEIN, loc.cit.(1985), p.84 et sv. Au Japon art.69(l) de la loi.
W. LESSER Anticipating UK Plant Variety Patents, EIPR 1987, p.l72 et sv.(175); VON PECHMANN,
loc.cit., p.724; ROTH, loc.cit., p.764. La proposition de directive de la Commission des CE (art.lO)
voudrait exclure 1utilisation «dans un but autre que privé ou expêriumental», sans cependant préciser le
sens de ces termes. Moins clairement NEAGLEY, JEFFERY, DIEPENBROCK, loc.cit p31-32 (oui
suggerent un accord contractuel pour toute sécurité).
SCHMIDT, loc.cit.. p.l74; HESSE, loc.cit.. p.651:BERNHARDT, KRASSER, op.cU., p.542-43; BONET, loc.cit., p.217-18: B. LE BUANEC, La protection
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reproduction ou à la reproduction. Même si c'est le cas, les droits conférés par le
brevet ne sont pas réputés s'étendre au matériel qui aété licitement acquis (le principe
de l'épuisement des droits du breveté existe aussi au Japon), cequi permet aux tiers de
cultiver la matériel acquis, de le multiplier, de produire des semences etc.i".
Ces problèmes pourraient être éliminés en faisant porter les revendications sur le
matériel de reproduction ou de multiplication d'une variété: en ne considérant pas la
plante individuelle, mais la variété, on peut respecter l'épuisement des droits sur la
première génération tout en maintenant légitimement les droits sur le matériel de
reproducrion ou de multiplication de génération ultérieure, présentant les
caractéristiques de la variété, telles que décrites dans le brevet, et utilisé pour la
production de lavariété protégée"-*. Comme les «variétés végétales» ne sont cependant
pas brevetables en droit européen, il faudraéviter de limiter les revendications à une ou
plusieurs variétés données^i^. Par ailleurs, l'épuisement n'a trait qu'à la
commercialisation et l'utilisation, mais non à la fabrication ou la production de l'objet
breveté; or, dans le cas des semences, l'utilisation conforme à la destination est la
production de nouvelles plantes et semences"®. Si les revendications portent sur ces
dernières, l'épuisement des autres droits ne devrait donc pas porter préjudice au
titulaire du brevet. L'utilisation des plantes ou de leurs semences à d'autres fins reste
en tout cas libre, de même que la multiplication indispensable à l'utilisation continue du
matériau acquis. Ceci pourrait êtreconsidéré en quelque sorte comme r«entretien» ou
la«réparation» licites del'objet acquis; toute multiplication supplémentaire constituerait
une «reconstruction» interdite"''.
Les mêmes règles devraient s'appliquer aussi en matière animale. Aux USA, un
projet de loi prévoit que la vente de cellules germinales, d'embryons etde descendants
d'animaux brevetés sera interdite. Une exception (similaire àcelle qui existe dans la loi
sur la protection des obtentions végétales: voy. infra) est cependant prévue en faveur
des agriculteurs, qui seront autorisés à reproduire, par un travail d'obtention propre,
des animaux agricoles brevetés, ainsi qu'à utiliser dans l'agriculture età revendre les
animaux obtenus et leur descendance. On a également proposé de prévoir une
exception expresse en faveur d'actes accomplis dans le cadre de recherches non
commerciales"®.
^Pour les micro-organismes et les cellules, l'interprétation proposée s'impose
dautant plus quon nest jamais en présence d'«un» micro-organisme ou d'«une»
cellule, mais de souches ou de lignées, qui constituent elles-mêmes leur propre matériel
de multiplication (par division)"^.
T. KURITA, Commenu on examination standard for new variety of plant, Yusa and Hara Patent News
vol.3 (1976), n° 2, p.35 et sv.(38).
P-724; avec le même résultat sur la base d'une idée de licence
mplicite W LESSER La protection des semences par brevet aux Etats-Unis d'Amérique: perspectives,
Frop. Ind. 1986, p.392 et sv.(397). i r r
Conformément àla jurisprudence de l'OEB: voy. le chapitre mde la deuxième partie.
SCHMIDT, locxit., p.l73; STRAUS, loc.cit.(1983), p.594.
Cf. BENT, SCHWAAB. CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.279.
R.P. MERGES Intellectual property in higher life forms: the patent system and controversial
technologies. 47 Maryl.L.Rev. 1051 (1068 et sv.) (1988); R. DRESSER, Ethical and légal issues in
patenting new animal hfe, 28 Jurimetrics J. 399 (433-34) (1987-88); H.T. MARKEY, Die
]19 von Tieren in den Vereinigten Staaten, GRUR Int. 1989, p.482 et sv.(484).Voy. avec un résultat identique OMPI. loc.cit.(1989), p.101-2: «La mise sur le marché, par le titulaire
un revet ou avec son consentement, d'un produit qui constitue de la matière vivante protégée par ce
brevet nepuise pas les droits du titulaire du brevet en ce qui concerne des actes relatifs au matériel obtenu
par multiplication dudit produit, sauf si cette multiplication peut être considérée comme une utilisation
qui découlé normalement dela mise sur le marché du produit, et exclusivement dans la mesure ouelle le
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Les mêmes questions se posent pour les séquences d'ADN brevetées et vendues,
par exemple des plasmides. Il semble conforme à la destination d'un plasmide et licite
que celui-ci soit introduit dans des cellules et s'y réplique, mais il n'est pas permis de
cloner ce vecteur en vue de sa revente^^o. Mais les séquences d'ADN brevetées seront
rarementvendues tellesquelles; elles le serontplutôten tant qu'éléments d'un génome
plus large d'un organisme, auquel il confère par exemple une caractéristique
intéressante. Dans quelle mesure y a-t-il alors épuisement des droits sur un gène
breveté, par exemple si des plantes le contenant sont commercialisées par le breveté ?
Et notamment, dans quelle mesure un gène peut-il être utilisé par des tiers pour
l'obtention de nouvelles formes de vie ? En supposant que l'innovation subséquente
remplisse les conditions de protection, dans quelle mesure y a-t-il une situation de
dépendance de brevets^^i quand un matériau vivant (ADN, cellule, organisme) a été
obtenu à partir d'un autre contenant un gène breveté ?
Ces questionsont surtoutété discutées en matièrevégétale, notamment à cause de la
différence entre le système des brevets et le système UPOV (qui permet la libre
utilisation d'une variété protégée en vue de l'obtention de nouvelles variétés: voy. ci-
après) et desproblèmes de coordination entre les deux (voy. sur ce point la section 5).
Ona suggéré comme solution deconsidérer que lacroissance d'une plante implique
la division de ses cellules et ainsi la réplication de l'ADN, et cette réplication
équivaudrait à une fabrication de l'ADN breveté (et logiquement la vente consécutive
d'une plante contenant cet ADN à une vente d'ADN), ce qui permettrait d'interdire
l'obtention, la multiplication et lacommercialisation deplantes intégrant cetADN ainsi
que son insertion dans uneautre variété ou espèce^22 oublie cependant ainsiquela
réplication, la différenciation cellulaire et la croissance ne sontpas des actes humains,
et seuls ces derniers peuvent constituer une contrefaçon. Même leur utilisation comme
critères techniques ne paraitpas adéquate: la réplication de l'ADN est un phénomène
naturel permanent assurant la survie des lignées cellulaires au-delà des cellules
individuelles (qui sont mortelles), de sorte que toute utilisation de cellules et
d'organismes vivants nepeutse faire que pour autant que cette réplication ait lieu. La
différenciation cellulaire et la croissance peuvent être empêchées par l'homme, mais
sont également souvent inévitables en vue d'utilisations qui ne constituent pas des
atteintes au brevet.
Etant donné que des gènes intéressants (brevetés) ne sont normalement plus
modifiés, mais repris ou copiés tels quels, on se trouve en présenced'une situation où
l'absence d'épuisement des droits entraînera sinon une contrefaçon, du moins une
situation de dépendance de brevets. Certains se prononcent en faveur de
répuisement^23^ notamment pour garantir le libre accès des obtenteurs à leur «matière
peut». Cf. antérieurement OMPI, doc. BioT/CE/III/2, solution n° 14. La proposition de directive de la
Commission des CE (art.ll) prévoit une libre multiplication ou reproduction par l'acquéreur uniquement
si ces actes sont inévitables en vue d'utilisations commerciales autres que la multiplication ou la
reproduction.
BENT, loc.cit., p.83 note [95].
Il y a dépendance lorsqu'un brevet ne peut être exploité sans porter atteinte aux droits attachés à unbrevet
en vigueur (arL31, § 1,2° de la loibelge), oude manière plus générale sans interférer avec le domaine de
protection d'un brevet antérieur: BERNHARDT, KRASSER, op.cit., p.539: FITZNER. op.cit., p.l42 et
sv. avec d'autres références.
122 NATIONALE RAAD VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK, op.ca., p.23-24. Comp. OMPI, doc.
BioT/CE/III/2, solution n° 14.
LANGE, loc.cit., p.34, 39: la protection du gène s'éteint en présence de matériel de reproduction ou de
multiplication d'une variété individuelle et entre dans le domaine public; LUKES, loc.cit., p.328 admet
l'épuisement des droits, mais pas la dépendance; BENT, SCHWAAB, CONUN, JEFFERY, op.cit., p.279
considèrent que toute multiplication neconstitue pas nécessairement une contrefaçon (d'autant plus que le
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première» et pour éviter des pyramides de dépendance en cascade. D'autres
argumentent en faveur d'une situation de dépendancei24^ d'une part parce que
l'exemption en faveur de la recherche prévue à l'art.Slb] CBC garantit uniquement
l'accès à la matière protégée en vue de l'améliorer, parexemple, mais ne permet pas
l'exploitation commercialedes résultats de cette amélioration(voy. ci-avant), et d'autre
part parce que les effets indésirables de situations de dépendance peuvent être évités à
l'aide de licences obligatoires.
On peut douter de ce que l'octroi de licences obligatoires soit une solution
réaliste^25^ niais il faut admettre l'existence d'une dépendance en tant que principe,
dont il convient cependant de fixer la portée exacte.
Un brevet portant sur un ou plusieurs gènes introduits dans une certaine classe de
végétaux équivaut à celle d'un brevet portant surune entité abstraite plus large que celle
de variété; elle est basée sur une ouplusieurs caractéristiques communes devégétaux
d'un certain point de vue, mais ne constitue pas une catégorie cohérente d'un autre
point devue. Le brevet portant surdes caractéristiques ou gènes non spécifiques à une
variété végétale couvre donc toutes les plantes présentant ces caractéristiques, mais ne
porte pas sur les plantes dans leur totalité (il ne s'agit pas d'une protection per se),
mais uniquement sur les traits caractéristiques déterminés par lesgènes. La protection
ne joue dès lors pas si dans l'utilisation de ces plantes (par exemple extraction de
substances) les traits en question (par exemple couleur particulière, résistance à des
herbicides) ne jouent aucun rôle'26.
Si des plantes sontutilisées comme matériel de départ pour l'obtention de nouvelles
variétés, dans lesquelles les traits caractéristiques sont maintenus, il faudra admettre
une situation de dépendance aussi longtemps que les nouvelles variétés sont utilement
caractérisées par ces traits•27. Etant donné qu'il est techniquement possibled'introduire
des gènes intéressants, il devrait lecas échéant aussi être possible d'éliminer des gènes
inintéressants et ainsi de réduire des dépendances inutiles, à moins d'utiliser
directement des lignées sans ces gènes.
Les mêmes principes devraient être applicables aux micro-organismes^^s^ avec
particularité que le nombre de traits importants sera normalement plus réduit. Une
«culture dérivée», c'est-à-dire toute culture qui présente encore lescaractéristiques de
contrôle de la multiplication pour l'usage propre est impossible): il faudrait voir quel genre d'accord
tacite a été conclu avec les agriculteurs.
^24 R.G. ADLER, Can patents coexist with breeders' rights ?, 17 IIC 195 (203) (1986); ROTH, loc.cit.,
p.764; CRESPI, loc.cit.(1986), p.265 (dépendance si le gène breveté est maintenu); S.B. WILLIAMS,
Utility patent protection for plant varieties, Tibtech 1986, p.33 et sv.(38) (si commercialisation de la
nouvelle variété); LE BUANEC, loc.cit., p.53 (accès libre moyennant paiement): OMPI, loc.cit.(1989),
p.102-104.
Voy. le chapitre m, section6, § 2, C de la quatrième partie.
Cf. E. VON PECHMANN, Der Schutz fiir des unmittelbare Verfahrenserzeugnis und der unmittelbare
Stoffschutz, GRUR 1977, p.377 et sv,(383) à propos de substances chimiques: le brevet de produit ne
s'étend pas nécessairement à tous les produits finals dans lesquels il est incorporé; pour cela, il faut que
ces derniers portent l'empreinte du produit breveté, soient influencés par lui ou tirent de lui les traits
caractéristiques pour leur utilisation. Cf. Landgericht DUsseldorf 6 août 1985, GRUR 1987, p.896 -
Grasherbizid.
Cf.J. STRAUS, Le principe de la «dépendance» dans le droit des brevets et le droit de l'obtenteur,
Prop.Ind. 1987, p.473 et sv.(482) (également in CIOPORA, Vth International Colloquium on Plant
Breeders' Rights (Washington, September lO&ll, 1987), p.26); NEUMEIER, op.cit., p.109-10. 150;
OMPI, loc.cit.(1989), p.101. La proposition de directive de la Commission de CE (art.l3) prévoit la
même solution si l'information génétique brevetée est «d'une importance essentielle pour l'applicabilité
ou l'utilité industrielle du produit».
'28 Cf. CRESPI, loc.cit.(1986) , p.264.
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la culture initiale (déposée), essentielles à la mise en œuvre de l'invention (art.28(3)
RECBE), peut être déposée aux fins de la procédure d'obtention d'un brevet
(art.28(6), deuxième phrase), qui sera alors logiquement un brevet dépendant. On peut
cependant sedemander siune telle situation de dépendance existe encore si, à côté des
caractéristiques initiales maintenues, un inventeur subséquent en introduit une
nouvelle, qui serait (aussi ou elle seule) importante pour la mise en œuvre de son
invention subséquente'^ f. Comme en matière végétale, ce sera une question de fait à
trancher dans chaque cas d'espèce.
3. Portée d'un brevet de produit de la nature
Un dernier problème doit être résolu: si un organisme (ou une substance naturelle)
breveté est trouvé ultérieurement dans la nature, son utilisation constitue-t-elle une
contrefaçon, en supposant que le brevet est valide et que les revendications ne
contiennent pas de «disclaimep> àce sujet (voy. supra) ?Qu'en est-U si un gène obtenu
d'abord de manièreartificielle est découvert ultérieurement dans le nature ?
Dune part, on peut soutenir que ce brevet de produit s'applique également à
l'organisme ou au gène «naturel», par analogie avec la protection accordée par un
brevet contre les réinventions indépendantes ultérieures. Sans cela, un contrefacteur
éventuel pourrait d'ailleurs toujours affirmer qu'il a trouvé son produit de manière
indépendante dans la nature pour annihiler tout effet de protection. Si un tel brevet a
donc une portée absolue, même les produits àl'état naturel sont couverts et ne peuvent
dès lors être utilisés par autrui dans les limites des actes interdits par le brevet
A cette solution s'oppose cependant la règle traditionnelle (découlant du droit des
biens) que ce qui se trouve de manière libre (c'est-à-dire non appropriée) dans lanature
est librement accessible à tout le monde, n faudrait dès lors admettre que l'organisme
ou le gène puisse être utilisé librement tel quel ou comme matériel de départ pour
l'obtention d'un organisme ou gène modifié. Cette protection faible accordée à
l'inventeur serait à la mesure de sa contribution limitée à l'état de la technique. On
essayera de trancher la question dans la cinquième partie (chapitt-e 1er).
C.- Ladétection et lapreuve decontrefaçons
La protection accordée au breveté n'a de sens que si les contrefaçons peuvent être
établies et sanctionnées. Or, cela pose des problèmes particuliers dans le domaine des
innovations biologiques, non seulement quant à la vérification de la contrefaçon
matérielle (voy. le §précédent), mais aussi en ce qui concerne les aspects plus formels
de ladétection etde lapreuve des contrefaçons'^ ^.
Comme en dautres matières, il faut d'abord découvrir les contrefaçons ou des
indices relatifs à une contrefaçon, et cela s'avère particulièrement difficile pour les
procédés de modification génétique ou d'utilisation de micro-organismes ou de
cellules, parce qu'il est pratiquement impossible de détecter le procédé utilisé àpartir
du produit final commercialisé. Lorsque le produit final lui-même est breveté, le
procédé de production n'a évidemment pas d'importance, et ilyacontrefaçon même si
on utilise une nouvelle technique, ce qui facilite donc la preuve de la contrefaçon^^i.
VON PECHMANN, loc.cit.(1980), p.340 signale le problème sans prendre position.
Voy. déjà en 1934 VAN HARREVELD. op.cit., p.77 etsv.
Cest la raison pour laquelle de nombreuses décisions américaines en la matière sont prises par «summary
Jugement»: J.T. CARMICHAEL, Winning biotech patent infiringement suits by summary judgement, 30
IDEA 279 (1990); H. WEGNER, Purified protein patents: "a légal process gone berserk" ?, EIPR 1990
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Po^ les organismes en tant que tels, des problèmes peuvent résulter du fait que le
produit commercialisé par le présumé contrefacteur n'est pas encore parvenu à
maturité, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il s'agit d'un organisme
contrefait (par exemple cellules destinées àêtre régénérées, jeunes plants, embryons
d'animaux, etc.).
Il est dès lors important de savoir de quels moyens procéduraux le titulaire d'un
brevet dispose pour vérifier le bien-fondé de soupçons, par exemple pour se faire
remettre un org^isme en vue de vérifier s'il s'agit ou non d'une contrefaçon. Cette
questionest réglée par les droits nationaux respectifs selon le droit communiez.
Ce droit commun impose normalement la charge de lapreuve au demandeur, mais
étant donné les problèmes rencontrés, on a revendiqué à de nombreuses reprises un
renversement de la charge de la preuve sur la base de certaines présomptions ou indices
(par exemple si un échantillon d'un micro-organisme déposé à été remis au
défendeur^"; voy. le chapi^e précédent). Un renversement de la charge de la preuve
en ce qui concerne les procédés de fabrication est admis dans certains pays sur la base
de rart.75 CBCis^», mais il n'existe pas encore de règles spécifiques en ce qui concerne
les inventions biologiques'35.
Section 2. Le droit des brevets de plantes
L'étendue de protection d'un brevet de plante accordé sous le Plant Patent Actest
sujet àde nombreuses incertitudes, vu l'absence de textes précis et de jurisprudence
unanime. L'exposé qui suit est dès lors plutôt un état des discussions (peu fournies)
quela description d'une situation juridique confirmée.
Comme le brevet est délivré spécifiquement pour une variété végétale, il est plus
difficile de distinguer nettement l'étendue matérielle et l'étendue juridique qu'en droit
général des brevets.
^^2 Voy. par exemple pour le droit allemand; K.H. MEYER-DULHEUER, Der Vorlegungsanspnich bei
biotechnologischen Erfindungen, GRUR Int. 1987, p.l4 et sv., et de manière plus générale K.J.
HEIMBACH, Grâce period and shift of burden of proof, in: Symposium on the protection of
/nvcnrionj, op.cit., p.51 et sv.(65 et sv.): BEIER, CRESPI, STRAUS, op.cit.. p.81-82; BENT, SCHWAAB. CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.292 et sv. f -V
'33 Une disposition en ce sens aété discutée àla Conférence de Munich, mais n'a pas été retenue parce qu'on
voulait laisser tous les problèmes de procédure judiciaire aux droits nationaux: VAN EMPEL, op.cit., n®
319* p< 131•
'3^ «Si lobjet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique
fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme
obteriu par ce procédé. Dans laproduction de lapreuve contraire sont pris en considération les intérêts
légitimés du défendeur pour laprotection de ses secrets de fabrication ou d'affaires». Cf. Art.52, §1, al.2
de la loi belge; Mt.l39(3) de la loi allemande; art.lOO de la loi anglaise; art.67 de la loi suisse (qui
prévoit 1application analogique de cet article également aux produits connus, lorsque le titulaire du
brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé); aTt.43(5) de la loi néerlandaise (avec un
renversement partiel de la charge de preuve, l'article ajoutant: «à moins que le défendeur n'établisse que
tel n est pas nécessairement le cas»),
'35 Selon la proposition de directive de la Commission des CE, loc.cit., arLl7(l), «si l'objet d'un brevet est
un procédé dobtention d'un produit nouveau ou connu, ce même produit obteru par un tiers sera sauf
preuve du contraire, censé avoir été obtenu par le procédé breveté lorsque les moyens nécessaires à
l exécution du procédé ont été déposés conformément [aux règles en vigueur] etmis à la disposition d'un
tiers.»
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§ 1. Etendue matérielle
Contrairement au droitgénéral des brevets, le PlantPatent Act n'admet qu'une seule
revendication (l'art. 162 parle de «la» revendication). Celle-ci ne peut porter sur un
procédé, mais uniquement sur un produit, c'est-à-dire une plante entière, et non sur ses
produits, fleurs, fruits etc.i^e. Une partie deplante permettant de reproduire la plante
entièrede manière asexuée devrait cependant être incluedans la portéedu brevet^^?.
L'admissibilité d'une seule revendication estjustifiée par le faitque le brevet couvre
une variété de plantes existant effectivement et formée d'un ensemble de
caractéristiques botaniques inter-reliées qu'on ne peut pas séparer en sous-
combinaisons comme dans le cas de revendications portant sur une machine'^ s. n
aurait cependant été possible d'admettre différentes revendications portant sur
différentes variations d'un même type de base^^ç^ mais cette solution n'a pas été
retenue.
Il n'est pas clair quel degré de généralisation est admis dans cette revendication et
quel est concrètement le champ de protection, notamment dans quelle mesure des
variétés ne présentant pas tous les traits de la variété protégée sont couvertes '^"'. Il ne
semble en toutcas pas possible d'établir une revendication générique couvrant tous les
sports d'une variété protégée puisque la reproduction asexuée effective antérieure à la
demande est unecondition de protection (voy. le chapitre 1er).
Cette limitation a pour effet que les contours exacts de l'objet protégé sont difficiles
à tracer concrètement, notamment en cas de correspondance partielle entre deux
variétés, par exemple s'il existe de légères différences de couleur, ou si la différencene
se manifeste pas dans la plante, mais dans le fruit (par exemple un goût particulier,
etc.)!'»!.
§ 2. Etendue juridique
«Ladélivrance du brevet deplante confère le droitd'interdire à autrui de reproduire
de manière asexuée la plante ou de vendre ou d'utiliser la plante ainsi reproduite»
(art. 163). La contrefaçon est donc réalisée par l'acte de reproduction asexuée, mais il
ne faut pas nécessairement que la plante ait terminé sa croissance '^*^ titulaire du
brevet nepeut pas interdire lareproduction de lavariété parvoie de semences'"*^.
Il n'a pas été clarifié si, pour établir une contrefaçon, il faut que la plante ait été
obtenue directement et physiquement à partir du matériel du titulaire du brevet (c'est-à-
dire a été dérivée et clonée), ou s'il suffit que l'idée ait été copiée, mais la plante été
obtenue de manière indépendante. Cette question a été discutée dès l'adoption de la
Manual of Patent Examining Procédure, n° 1606, 1610; 37 CFR § 1.164.
R.S. ALLYN, Thefirst plant patents (Educational Foundations, New York 1934), p.33.
J. ROSSMAN, The préparation and prosecution of plant patent applications, 17 J.P.O.S. 632 (642)
'39 ALLYN, op.cit., p.20.
Voy. déjà ALLYN, op.cit, p.20 et sv., 33, 44 et sv.; R.A. MAGNUSSON, A short discussion of varions
aspects of plant patents , 30 J.P.O.S. 493 (508) (1948).
ALLYN, op.cit., p.44 et sv.
Yoder Bros. Inc. précité, p.295.
Report of the Comnûttee onPatents, in VAN HARREVELD, op.cit., p.l53.
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loi!'*'*, et doctrine et jurisprudence ont généralement été favorables à la première
^èse''*^, mais ladeuxième a été adoptée dans le dernier jugement àce sujet'''®: il aétéjugé que s'il existe des différences entre les plantes concrètes et la spécification ou la
revendication, ce sont les premières qui doivent être prises en compte pour apprécier
une contrefaçon, de même que si le nom de la variété protégée est utilisé pour
commercialiser une autre variété, non descendante de la variété protégée, mais
d'origine commune etprésentant les caractéristiques de lavariété protégée
L'utilisation expérimentale de la variété protégée n'est pas expressément admise par
la loi, mais cette exception est souvent accordée par la jurisprudence pour les brevets
généraux (voy. ci-avant) et devrait aussi l'être ici. La variété protégée ne peut en
principe être utilisée en vue de lacréation de nouvelles variétés, en tout cas si celles-ci
sont commercialisées. Mais sur d'autres points, des incertitudes persistent. Qu'en est-il
par exeinple si la nouvelle variété est obtenue par le croisement entre la variété protégée
et une autre variété, de telle sorte qu'elle présente lescaractères essentiels de lavariété
protégée ? Dans quelle mesure existe-t-il une dépendance, si une variété est améliorée
au point de ne pas constituer une contrefaçon ? Qu'en est-il des plantes achetées
licitement etse reproduisant elles-mêmes de manière asexuée: leur usage ultérieur est-il
libre
Enfin, il n'est pas sûr si l'importation de fleurs coupées ou de fruits de plantes
brevetées serait interdite par le PPA. Elle pourrait l'être puisque l'art. 163 dit «ou
vendre ou utiliser» mais ceci s'applique à une plante entière et non à ses parties ou
produits.
Section 3. Le système UPOV
§ 1. Introduction
L'étendue de protection conférée par le système UPOV est préfigurée par son
champ dapplication: il n'y a pas de revendications plus ou moins larges basées sur
une description, mais l'objet de protection, prédéterminé par la loi, est toujours une
variétévégétaleparticulière.
Etant donné laspécificité biologique de l'objet protégé et lacaractère abstrait de la
notion de variété, le législateur a déterminé à quels objets matériels la protection
s'applique concrètement, en fixant les droits en fonction de ceux-ci, de sorte que le
R.C. COOK, The first plant patent, 14 J.P.O.S. 398 (398-99) (1932); LE MEME, The first plant patent
J P O.S. 187 (189-90) (1937); H.C. ROBB, Plant patents, 15 J.P.O.S. 752 (757, 762)(1933); R.S. ALLYN, More about plant patents, 15 J.P.O.S 963 (967-69) (1933); P.F. LANGROCK
Biological necessities in infringement suits, 41 J.P.O.S. 787 (1959).
Cole Nursery Co. v. Youdath Perennial Gardens Inc., 31 U.S.P.Q. 95 (N.D. Ghio 1936); Kim Bros. v.
^ 220 (S.D. Califomia 1958); Armstrong Nurseries Inc. v. Smith, 120 U.S.P Q 220E.D Tex^ 1958); Yoder Bros. Inc. v. Cal.-Ha. Plant Corp.. 193 U.S.P.Q. 264 (293 en obiter dictum)
(5th Cire. 1977) et la note précédente.
Pan American Plant Corp. v. Matsui, 198 U.S.P.Q. 462 (463) (D.C.N. Calif. 1977) en obiter dictum.
puisque laCour trouvait que la plante protégée était différente de celle qui était brevetée.
patentability and infringement of sport varieties: chaos or clarity?, 59
J.i'U.o. 645 (1977).
ALLYN, op.cit., p.44 et sv.
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problème de l'étendue matérielle est essentiellement réglé en même temps que celui de
l'étendue juridique.
^Çexposé qui suit est basé sur la situation légale actuelle. Selon le dernier projet de
révision de la CPOV, l'étendue de protection du droit de l'obtenteur sera
considérablement renforcée. Les règles essentielles proposées seront dès lors
brièvement exposées au § 6.
§ 2. Aperçu général
L'étendue de protection conférée par les droits d'obtention végétale (DOV) peut être































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 1 > 13 m m z m D m "0 j) 3 ro ai
CHAPITRE III. ETENDUE DE PROTECTION 252
La durée deprotection est d'au moins 15 ans, à compter de ladélivrance du titre de
protection (18 ans dans le cas des vignes, arbres forestiers, arbres fruitiers et
d'ornement, y compris leurs porte-greffes) (art.8 CPOV)i49. Les Etats membres ont
généralement prévu une durée plus longue, parfois avec une possibilité d'extension par
les ministres compétents dans les limites d'une durée maximale'^o.
Le droit reconnu àl'obtenteur «est indépendant des mesures adoptées dans chaque
Etat [...] en vue d'y réglementer laproduction, le contrôle et la commercialisation des
semences et plants», qui «devront éviter, autant que possible, defaire obstacle à
l'application des dispositions» de la CPOV (art. 14CPOV). «U libreexercice dudroit
exclusifaccordé à l'obtenteur ne peut être limité que pour des raisons d'intérêtpublic.
Lorsque cette limitation intervient en vue d'assurer la diffusion de la variété, l'Etat
intéressé doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une
rémunération équitable» (art.9).
§ 3. Régime de base
A.- Lematériel de reproduction etdemultiplication
Le régime de base s'applique au «matériel de reproduction ou de multiplication
végétative» (y compris les plantes entières) (art.5, par. 1er CPOV)i5i. Etant donné la
largeur des termes, il faut donner un contenu évolutif à ce concept et y inclure, par
exemple, les cellules végétales et les tissus végétaux^^z.
Le matériel de reproduction comprend évidemment les semences, mais qu'en est-il
des plants issus de ces semences, qui sont des plantes entières in spe, vu que les
plantes entières sont inclues de manière expresse comme matériel de multiplication
végétative, mais pas les plants ?Certaines lois les incluent de manière expresse^^^, et
malgré certains avis en sens contraire, la solution est correcte puisque les jeunes plants
issus dune multiplication végétative (cultures cellulaires et régénération) sont inclus, et
on ne voit pas de raison valable pour introduire un traitement différent àcet égard. Le
matériel de multiplication comprend (selon l'espèce) les bulbes, caïeux, tubercules.
Voy. en général, et spécialement pour le droit allemand: R. LUKES, Schutzrechtsdauer beim
Sortenschuîzrecht (Heymanns, Kôln 1982) et UPOV, Etude comparative de quelques aspects des
législations des Etats membres (doc. CAJA'I/S, 30 octobre 1980), p.5 et sv. Selon le dernier projet de
révision, doc. lOM/TV/2, art.8, ladurée de protection minimale serait augmentée à 20/25 ans.
^ Art.11 de la loi belge et art.51 de la loi néerlandaise: durée minimale comme la CPOV, durée maximale 25
ms; art.6 de la loi française; normalement 20 ans, exceptionnellement 25 ans si la constitution des
éléments de production de l'espèce exige de longs délais; art.l3, al.ler de la loi allemande: 25 ans, avec
une^ssibilité dextension à30 ans pour le houblon, la pomme de terre, la vigne et les espèces d'arbres;
art. 14 de la loi suisse: 20 ans, avec une extension possible à 25 ans pour certaines espèces; arL3 de la loi
anglaise de 1983: minimum de 20/25 ans, maximum 30 ans; art.2483 de la loi américaine: 18 ans, avec
une possibilité de réduction dans certaines circonstances.
Aux Etats-Unis, cest la variété qui est déterminée comme objet de reproduction (la loi ne s'applique
d ailleurs quaux plantes à reproduction sexuée): art.2402.
L^GE, loc.cit., p.34; NEUMEIER, op.cit., p. 150. Pour plus de détails voy. le chapitre m, section 2, §
2 de la deuxième partie.
153 Art.2.A.2 de la loi belge et art.2, §2de l'A.R. du 21 mai 1985 (où le matériel de multiplication et de
reproduction est spécifié par espèce, par exemple: semences ainsi que plantes commercialisées en vue de
la plantation et tout ou partie de la plante utilisée comme matériel de multiplication) (cf. le décret
français du 9 septembre 1971, modifié en dernier lieu le 22 juillet 1987); art.2 de la loi néerlandaise;
art.12.5, al.ler de la loi japonaise; annexe 1, par.4(l) de la loi anglaise de 1983.
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rhizomes, boutures, marcottes, stolons, greffons, cultures de méristèmes ou
anthèresi54.
B." La double finalité
La protection est dès le départ soumise à une double limitation en fonction de la
finalité
• de l'objet de la protection: il ne faut pas seulement qu'on soit en présence de
matériel de reproduction ou de multiplication végétative, mais il faut en outrequ'il
serve à cette fin (voy. les termes «en tant que tel»),
• des actes portant sur cet objet: il faut qu'il s'agisse d'une activité commerciale
(professionnelle).
Parmi les différents problèmes soulevés par l'art.S, par.1er, il y a notammentcelui
du sens exact du terme «production à des fins d'écoulement commercial». Selon les
travaux préparatoires, «l'écoulement commercial» inclut toutes les opérations de
cession à titre onéreux ou par échange dans tous les cas où il ne s'agitpas d'un service
exceptionnel'55. Sortent dès lors du domaine de protection toutes les activités purement
privées et le secteur de la consommation, ce qui limite l'impact de la protection au
secteur de la production «industrielle» (voy. les exemples donnés dans le tableau), car
même la production répétée à des fins de consommation privée est en principe admise
(«farmer's exemption»y^^, saufdans certains pays^^?. Ainsi, il a été jugé en France
que l'utilisation, même à des fins personnelles et non commerciales, par un exploitant
agricole de semences obtenues après un triage à façon, à partir d'ensemencements de
variétés protégées, en vue non pas d'obtenir une variété nouvelle, mais de fabriquer
ses propres semences issues directement des semences initiales protégées, n'entre pas
dans lesprévisions de la loi et doit être réputée illicite. Le tribunal n'a paspermis aux
défendeurs d'invoquer l'usage selon lequel tout exploitant commercial utilise une partie
de sa récolte à la fois pour sa subsistance et pour le réensemencement. Il a estiméenfin
qu'il est établi que le triage à façon permet bien deproduire de nouvelles semences, par
l'action combinée de l'obtention de larécolte destinée au triage (action biologique) et de
la séparation des semences et des déchets (action mécanique)
Il n'est cependant normalement pas permis de revendre le matériel de propagation
ainsi obtenu de manière licite, sauf dans certains pays (tels que.les Etats-Unis), qui
permettent la vente «au voisin» {«farmer's privilège»). Aux Etats-Unis, si un obtenteur
obtient unevariété identique à une autre quiest protégée, plus d'un an avant le dépôt de
la demande de protection de l'obtenteur subséquent, il ne peut pas être empêché de
multiplier et de vendre sa variétéEn France, on admet également la possession
personnelle antérieure, à charge de celuiqui l'invoque d'apporter la preuve certainede
la consistance de la variétéainsique de sa date'®®.
154 FLURY-JEKER, op.cit., p.l63; NEUMEIER, op.cit., p. 150.
155 Actes (1957-1961, 1972), p.44.
'5® H. MAST, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie (Heymaims, Kôln 1986), p.15. Admis en
Allemagne (art.lO), aux Pays-Bas (art.40) et aux Etats-Unis (art.2543-44; cf. Delta and Fine Land Co. v.
Peoples Gin Co., 694 F.2d 1012 (5th Cire. 1983)).
'5'' En Belgique (art.21 combiné avec art.35.a), au Royaume-Uni (art.4) eten France (voy. la note suivante).
15® Trib. Gr. Inst. Nancy, 15 mai 1987, R.D.P.l. décembre 1987, p.81 et sv., sur la base de rart.3 de la loi
qui parle de manière générale de «production».
15' Art.2542: «grandfather clause».
1®" Trib. Gr. Inst. Paris, 22 janvier 1982, P.I.B.D. 1982, HT, p.78, confirmé par appel Paris 19 juin 1986,
R.D.P.l. décembre 1986, p.63.
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La production à des fins d'écoulement commercial n'est pas équivalente à une
«production à desfins commercialesparce qu'il n'est pas interdit de produire du
matériel de reproduction et de multiplication qui n'est pasdestiné à êtrecommercialisé
en tantque tel^^^, mais comme produit deconsommation (par exemple des petits pois
ou des haricots produits pour laconserverie) ou pour laproduction de fruits qui seront
commercialisés. Cette solution a été justifiée par le fait qu'un véritable contrôle est
seulement possible au stade de la commercialisation^^^, mais elle est critiquée parce que
la destination finale d'une récolte n'est pas toujours connue au moment de sa
production!^.
La «mise en vente» inclut généralement l'offre en vente, la mise en circulation et
parfois le stockage en vue de la commercialisation^^^^ la «commercialisation» est
équivalente à \«écoulement commercial»^^.
C." L'épuisement des droits et la dépendance
La variété protégée peut être utilisée librement en vue de l'obtention d'une nouvelle
variété, sauf si l'emploi répété de la variété protégée est nécessaire à la production
commerciale dans le cas des hybrides, sans qu'il y ait une situation de dépendance
(art.5, par.3: «research exemption»). Ceci est problématique lorsque la nouvelle
variété présente assez de caractéristiques nouvelles pourêtre suffisamment distincte de
la variété de base, mais lorsque celles-ci sont fonctionnellement insignifiantes par
rapport à la valeur de cette variété dont elle emprunte les traits essentiels '^^ "'.
Les droits de l'obtenteur s'épuisent donc par la mise en circulation licite de l'objet
protégé. Mais cet épuisement ne s'applique qu'à l'objet concret mis en circulation qui
peut ête utilisé librement (par exemple revendu), et ne signifie pas une perte des droits
quant à tous les objets identiques ou équivalents àcelui mis en circulation, remplissant
les conditions de protection'®®.
Ainsi, les droits exclusifs restent en vigueur non seulement vis-à-vis du matériel de
reproduction oude multiplication d'une variété présentant les mêmes caractéristiques
que la variété protégée et obtenu de manière indépendante (situation de contrefaçon:
voy. ci-après), mais également vis-à-vis du matériel obtenu à partirdu matériel mis en
circulation tant qu'il présente ses caractéristiques initiales (puisque laprotection ne joue
plus dès lors qu'on aobtenu une nouvelle variété àpartir de celle qui est protégée) pour
L'aTt.40, al.ler de la loi néerlandaise utilise cependant ces termes. L'art.3, al. 1er de la loi française parle
de «production» tout court sans spécifier la destination du matériel. Les autres lois nationales utilisent
les termes de la CPOV.
Actes (1978), p.89, 114, 150, 185-86. On a par contre voulu couvrir le cas du fabricant de conserves de
î>ois qui a acheté des semences et qui les a multipliées en vue de céder les semences produites à des
agriculteurs dont il rachète la récolte: Actes (1957-1961, 1972), p.44.
MAST, op.cit., p.15
^ Selon WUESTHOFF, op.cit., p.102, si une plante est vendue en tant que produit de consommation,
ensuite multipliée et revendue en tant que matériel de multiplication, cet acte est interdit par le droit de
l'obtenteur, cequi n'est pas lecas si laplante est revendue en tant que produit de consommation.
Art.2.A.5 de la loi belge; détenir en vue de la vente ou de la livraison; art.40, al.l et 2 de la loi
néerlandaise; art.4 de la loi anglaise, complété en 1983: offre en vente où exposition en vue de lavente.
Voy. UPOV, Etude comparative, op.cit., p.l5.
WUESTHOFF, op.cit., p.l05; NEUMEIER, op.cit., P.164. Voy. le chapitre I, section 1, § 2 sur le
caractère distinctif.
Art.40, al.4 de la loi néerlandaise: une fois commercialisé licitement, les acquéreurs ultérieurs peuvent
vendre, exporter et stocker le matériel de multiplication; art.4(5) de la loi anglaise de 1964: celui qui
acquiert du matériel vendu peut le revendre, mais pas le multiplier.
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autant que, dans les deux cas, un tiers effectue à son égard des actes qui lui sont
interdits''^'. Ceci découle de la notion abstraite de «variété».
D.- La protection internationale
Le système UPOV souffre d'une autre faiblesse qui tient à son fonctionnement au
niveau international. Elle n'a pas trait au système de priorité qui existe comme en
matière de brevets (avec certaines faveurs même: art. 12, par.3), mais à l'absence d'un
système international de délivrance de droits d'obtention végétale; il faut en effet
introduire unedemande dans chaque pays concerné.
Cette complication est complétée par l'existence de listes nationales (art.4 CPOV)i'^ o
et la faculté de n'accorder aux étrangers un traitement national que sur une base de
réciprocité: comme la Convention de Paris n'est pas applicable en la matière '^^ ^ tout
Etat membre de l'UPOV appliquant la CPOV à un genre ou une espèce déterminé ala
faculté de limiter le bénéfice de la protection aux nationaux des autres Etats membres
qm appliquent la CPOV à ce genre ou espèce etaux personnes physiques ou morales
ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats (art.3, par.3; la règle vaut également
encas d'extension des droits (voy. ci-après); art.5, par.4)•72.
Chaque Etat protégera normalement seulement les variétés d'intérêt national. En
limitant l'analyse aux situations confinées au cercle des Etats membres de l'UPOV, les
situations suivantes peuvent dès lors se présenter '^'^ :
• une variété X peut être protégée dans l'Etat A, mais pas dans l'Etat B: en cas de
traitement national sans réciprocité, un obtenteur de Bpeut obtenir un DOV pour
une variété Xen A, mais la situation inverse n'est pas possible;
• même situation en cas de réciprocité: un obtenteur de B ne peut obtenir une
protection en Aque si un obtenteur de Apeut obtenir un droit d'obtention végétale
pour la même variété en B, ce qui est seulement le cas si la variété Xest ajoutée àla
liste des espèces protégeables en B;
dans les deux cas, des complications supplémentaires peuvent résulter de
1extension, dans un Etat et pour une variété donnée, des droits (par exemple aux
produits commercialisés) ou d'une protection par des titres autres que des droits
d'obtention végétale conformes àla Convention (voy. ci-après);
• ilexiste des divergences dans la désignation des espèces et entre les noms latins ou
communs utilisés, sur la base de classifications botaniques différentes, ce àquoi il
faut encore ajouter des problèmes de traduction équivalente;
les problèmes de coordination et de protection uniforme augmentent de manière
exponentielle avec le nombre d'Etats qui appliquent ces règles.
Rivent au meme résultat: FLURY-JEKER. op.cit., p.l74; WUESTHOFF, op.cit., p.106: et LE MEME
auslandischer Sortenschutzrechte, GRUR Int. 1977, p.433 et
sv.(4J8); LANGE, loc.at., p.35. Ils semblent cependant refuser l'épuisement des droits à l'égard du
matenel concret mis dans le commerce, dès lors qu'il est utilisé pour la production à des fins d'écoulement
commercial On arrive au meme résultat en admettant ce premier épuisement, la protection intervenant
alors au stade de mise en vente ou de commercialisation.
Voy. le chapitre HI; section 2. § I, C, 2de la deuxième partie.170
Voy. lechapitre HI, section 3, §3, Cde la deuxième partie.
172 -Selon le dernier projet de révision, doc. IOM/IV/2. art.3. la possibiUté de limiter l'octroi de la protection
auxétrangers sur la basede la réciprocité serait abolie.
Cf. UPOV, Etude comparative ... (doc. CAilWH), p.3 etsv., 21-22.
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§ 4. Adaptations et extensions
Le régime de base connaît un certain nombre de lacunes, que la CPOV entend
pallier directement ou indirectement.
Ainsi, les plantes ornementales et parties de celles-ci sont en principe
commercialisées à des fins autres que la multiplication, notamment la consommation,
de sorte que le droit de l'obtenteur serait épuisé après une première mise dans le
commerce, même sien fait ces plantes peuvent être utilisées àcette fin de multiplication
(voy. ci-avant). Pour éliminer cette lacune, la CPOV dit expressément que ledroit de
l'obtenteur s'étend à ces plantes et parties de plantes si elles sont utilisées
commercialement comme matériel de multiplication en vue de laproduction de plantes
d'ornement ou de fleurs coupées (art.5, par.l, al.2), et cette extension fait aussi échec
à r"exemption en faveur des agriculteurs"Pour profiter de cette extension, il ne
faut pas d'affectation subjective, mais une possibilité d'utilisation objective, de sorte
que les plantes ne doivent pas nécessairement avoir été vendues au départ en tant que
matériel de multiplication ou ne sonthabituellement pas commercialisées en vuede la
multiplicationi'^s.
Le produit final n'est donc pas protégé en tant que tel, mais uniquement dans sa
fonction de reproduction^^^. Cette extension n'est cependant pas prévue pour d'autres
variétés à reproduction asexuée, alors qu'elles peuvent être utilisées (même
commercialement) à des fins de multiplication (même si elles n'ont pas été
commercialisées en tant que telles au départ), comme par exemple les pommes de terre.
La Cour fédérale allemande a cependant jugé que la destination finale (c'est-à-dire
l'utilisation en tant que matériel de multiplication) des plantes etparties de plantes ne
doit pas nécessairement être fixée au moment de la vente, mais peut se révéler
uniquement auprès de l'acquéreur. Ce n'est pas l'intention au moment de la vente qui
compte, mais l'utilisation finale effective. Le distributeur est donc en défaut si au
moment de la vente de matériel de récolte qui se prête objectivement àlamultiplication
(in casu des pommes de terre), il ne veille pas par des mesures adéquates à ce que les
droits du titulaire de la protection soient préservés si ultérieurement les acquéreurs
utilisent le matériel effectivement à des fins de multiplication. S'il a rempli ce devoir de
diligence, il n'enfreint pas les droitsdu titulaire, même si le matériel sert effectivement
à cette fin par après '^''^ .
En outre, la CPOV n'offre pas de protection pour les autres produits végétaux finis
et commercialisables, soit parce qu'il ne s'agit pas de matériel de reproduction ou de
multiplication végétative (par exemple les substances extraites de plantes oude cellules
végétales), soit parce que, quoique pouvant être utilisés comme tel (et si ce n'est
qu'après décomposition en cellules ou tissus), ils ne servent pas à cette finalité (par
exemple les fruits dont les pépins constituent du matériel de reproduction, les feuilles
(de tabac), les racines, les tiges etc.)'^ ®. Elle ne protège pas non plus contre certains
Voy. par exemple aux Pays-Bas (concernant des yeux de tiges de rosiers): Amsterdam 9 janvier 1974
B.l.E. 1976, p.114; HR 12 avril 1985, NJ. 1985, n° 577 (= B.I.E. 1985, p.393).
Voy. la note précédente et en Italie: San Remo, 13 janvier 1986, cité par S. HASSAN, Ornemental Plant
Variety Rights: a recent Italian judgement, 18 IIC 219 (1987).
FLURY-JEKER, op.cit., p.l64.
BGH 15 décembre 1987, GRUR 1988, p.370 - Achat.
Actes (1957-1961, 1972), p.33: «Si on adopte leprincipe de lafleur coupée en même temps que celle de
lavariété, ilfaudra également couvrir par cette protection d'autres organes des plantes, par exemple les
feuilles pour le tabac, voire meme telle qualité d'huile donnée par une plante oléagineuse. En fait, le
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actes non interdits par l'art-S, par.l, al.2, tels que l'importation de fleurs multipliées à
l'étranger (où elles ne sont pas protégées) ou l'obtention de fleurs coupées à partir de
plantes entières importées de rétranger^'''.
Elle dispose cependant à l'art.S, par.4, que chaque Etat membre peut, soitdans sa
propre législation, soit dans des arrangements internationaux particuliers, accorder aux
obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, «un droit plus étendu que celui
défini au paragraphe 1 et pouvant notamment s'étendre jusqu'au produit
commercialisé».
Lorsde la dernière révision de la CPOV, l'extension de la protection minimale et
des adaptations existantes dans la CPOV avait été revendiquée^ais la Conférence
diplomatique a seulement adopté une Recommandation aux Etats d'assurer les intérêts
des obtenteurs conformément à l'art.S, par.4i8i. L'insatisfaction des d'obtenteurs
d'arbres fruitiers notamment^^^ est due au fait qu'il n'est pas interdit, par exemple, de
multiplier un arbre fruitier etde vendre les fruits de ceux-ci, puisque ceci n'est pas une
production à des fins d'écoulement commercial de «matériel de reproduction ou de
multiplication en tant que tel».
Malgré la rédaction peu précise de cet article, il faut admettre que la CPOV admet
ainsi une double possibilité d'extension: d'une part, une extension des droits
normalement prévus à de nouveaux objets; et d'autre part, l'extension de ces droits
eux-mêmes. Les deux peuvent évidemment être combinés.
Les Etats ont rarement fait usage de la faculté qui leur est accordée. En ce qui
concerne les produits, la Suisse, par exemple, étend la protection aux roses
coupées!", et la France prévoit pour toute une série de plantes ornementales que le
droit de lobtenteur porte sur «tout ou partie de la plante de même que sur tous
éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variétéconsidérée»^^.
En ce qui concerne les actes interdits, les Etats prévoient le plus souvent une
interdiction d'importationou d'exportation1^6 ou mêmeles deux^s^.
problème se pose différemment: on n'a pas en vue la protection du produit pour lui-même; on veut
Simplement empêcher l exploitation abusive ou frauduleuse du produit àpartir d'un organe de reproduction
ou demultiplication qui échappe au contrôle del'obtenteur» (cf. p.37).
Voy. R. ROYON, The limited scope of breeders' rights under the International Convention for the
Protection of New Varieties of Plants, EIPR 1980, p.l39 et sv.; LE MEME, Die Schutzbedurfnisse der
Ziichter von Obst- und Zieipflanzen, GRUR Int. 1987, p.329 et sv
Voy. par exemple Actes (1978), p.88 et sv., 150 et sv., 185 et sv.
Le refus de 1extension est notamment basé d'une part sur le fait que certains pays membres n'ont pas pu
accepter l'obligation de devoir changer leurs législation en cas de changement de laCPOV, et d'autre part
sur celui qu'on ne voulait pas rendre plus difficile l'accès de nouveaux Etats non membres
ROYON, loc.cU.
Liste annexée à l'ordonnance, col.c.
i^t.7 du d&ret du 9septembre 1971, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 1987. En Belgique,
lart.4 de lA.R. du 25 novembre 1975 contenant la première liste des espèces protégeables était identique
à la première version de l'art.7 précité, mais le dernier A.R. du 21 mai 1985 ne prévoit plus cette
extension. En jurisprudence: Trib. Gr. Inst. Paris, 8 janvier 1980, P.I.B.D.19S0, EQ. p.l26, confirmé
par Cour Paris, 9 décembre 1981, P.I.B.D. 1982, III, p.110 (cultivation de rosiers et vente des fleurs
provenant de ceux-ci).
Art.3 de la loi française; art.12.5, al.l de la loi japonaise; art.4(l) et (2) de la loi anglaise de 1964, et
art.2 de laloi de 1983 (interdiction d'utiliser ou de vendre etc. des produits importés ou obtenus à partir de
produits importés.
Par exemple art. 10 de la loi allemande (exportation vers un pays qui n'accorde pas de protection
automatique ou sur une base de réciprocité); art.40, al.l de la loi néerlandaise.
Art.2A.5 de la loi belge; art.2483.a et 2541 de la loi américaine.
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§ 5. Contrefaçon (étendue matérielle)
Toute ingérence dans la sphère réservée à la maîtrise du titulaire de laprotection,
contre son gré, représente une atteinte illicite qualifiée decontrefaçon'8®,
Le système UPOV ne connait pas de revendications parce que la protection est
accordée pour une variété concrète. Cela ne signifie cependant pas que la protection
seraitlimitée auxplantes (ouparties de plantes) provenant concrètement de l'obtenteur
(ou d'un preneur de licence), où seulement la contrefaçon simple serait interdite. La
définition abstraite du concept de «variété» apour conséquence qu'il yacontrefaçon
même si une variété protégée a été obtenue demanière indépendante(sinon il serait
d'ailleurs toujours possible de prétendre qu'on a obtenu la même variété de manière
indépendante). Une telle situation d'identité sera cependant rare puisqu'il y aura
toujours certains différences; parcontre, des situations de forte ressemblance devraient
être fréquentes (voy. lechapitre I à propos ducaractère distinctif). Comme en outre les
variétés protégées peuvent être utilisées librement pour l'obtention de nouvelles
variétés sauf pour les hybrides, quel est le degré de similarité ou de différence qui
permet de parler encore de contrefaçon ?
Le système UPOV ne connait pas ladoctrine des équivalents du droit des brevets, et
enoutre 1obtenteur n'est pas obligé de révéler comment il a obtenu lavariété (sinon de
manière générale), celle-ci pouvant être un sport (mutant) d'une variété protégée. Il
serait logique d'appliquer les mêmes critères comme pour l'appréciation du critère
distinctif d'une nouvelle variété. Mais comme les écarts minimaux requis et
l'importance des caractères pris en compte ne sont pas exigeants, la protection ne
s'étend guère au-delà de cequi a été décrit comme caractères homogènes et stables de
la variété (ces deux critères impliquant d'ailleurs aussi une certaine marge de tolérance)
qui peuvent en ouffe encore différer selon le milieu extérieur. Enfin, la description très
sommaire de la variété nepermet pas à un tiers de vérifier s'il contrefait la variété s'il
n'a pas pu obtenir un exemplaire des plantes protégées. Tout cela alourdit évidemment
la preuve d'une contrefaçon
Lajurisprudence enlamatière est rare. En Allemagne, il a été jugé que l'étendue de
laprotection est appréciée selon les mêmes critères que lanouveauté, etqu'il n'y a dès
lors pas de violation d'un droit si la variété se distingue nettement de la variété protégée
par au moins un caractère morphologique ou physiologique important'^ ^ même si la
nouvelle variété est un sport, résultant de la mutation d'une variété protégée; le sport
n'entre pas dans le champ d'équivalence de cette dernière parce qu'il ne résulte pas
d'un acte d'obtention*92. L'étendue de protection dépendrait de tous les caractères (qui
ont une valeur équivalente) y compris les variations prévisibles et tolérables, et une
identité partielle ne constituerait pas une violation du droit si la condition précitée est
FLURY-JEKER, op.cit., p.l78. Sur la définition et la sanction des contrefaçons voy. encore UPOV
Etude comparative ... (doc. CAJ/V/2), op.cit., p.23 et sv.
Voy. le chapitre I en ce qui concerne les obtentions parallèles et ci-avant en ce qui concerne l'exception
de possession personnelle.
Voy. pour le droit allemand: H.G. HESSE, Die Behauptungs- und Beweislast im Sortenschutz-
VerletzungsprozeB. GRUR 1975. p.455; B. JESTAEDT, Gegenstand und Schutzumfang des
Sortenschutzrechts und Problème des Verletzungsverfahrens, GRUR 1982, p.595 et sv.; NEUMEIER
op.cit., p.l72 et sv.
BGH 16 février 1967, Monatsschrift fiir Deutsches Reckt 1967, p.381 - Favorit.
BGH 27 novembre 1975, Neue Juristische Wochenschrifi 1976, p.849 - Rosenmuution.
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rempliei93. De manière similaire, on ajugé en France que la contrefaçon suppose que
lescaractères essentiels de l'obtention végétale soient reproduits; ceux-ci neconsistent
pas seulement en la tolérance à un virus et la résistance à une souche de Brémia, mais
aussi en lescaractères morphologiques et physiologiques, et si à ce niveau il existe des
différences suffisantes, il n'y a aucune contrefaçoni^"».
Pour identifier les variétés et prouver ultérieurement une contrefaçon, les techniques
modernes permettent d'insérer des gènes marqueurs ou d'autres séquences
d'identification dans le génome de la variété^^s, et cette technique va certainement
obtenir une imponance accruedans l'avenir. On pourraitévenmellement aussi utiliser
des tests électroforétiques (non admis pour démontrer un caractère distinctif) pour
vérifier l'existence d'une contrefaçon*^.
La protection ne commence en principe àcourir qu'après l'examen (art.7 CPOV), et
l'action en contrefaçon n'est possible qu'après l'octroi du titre de protection. Comme
1examen peut durer assez longtemps, ilya un besoin de protection provisoire, surtout
si ladurée de commercialisation de lavariété est courte etsi elle adéjà été mise dans le
commerce 197. Tout Etat peut cependant prendre des mesures destinées à défendre
l'obtenteur contre les agissements abusifs des tiers qui se produiraient pendant la
période comprise entre le dépôt de la demande et la décision la concernant (art.7,
par.3). Les droits nationaux connaissent une grande variabilité à ce propos, les
mesures^allant de l'inexistence totale àla protection provisoire automatique par un droit
§ 6. Projet de révision
Selon ledernier projet de révision de laCPOVI99, l'étendue de protection d'un droit
de l'obtenteur serait rendue similaire à celle d'un brevet telle que définie par la CBC.
Le droit conférerait à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers la reproduction ou la
multiplication de la variété. Dlui permettrait également d'interdire l'offre, lamise dans
le commerce, l'exportation ou l'utilisation du matériel de la variété, ainsi que
l'importation ou ladétention de matériel de la variété à une de ces fins, sauf lorsque ces
actes s'appliquent à du matériel mis dans le commerce dans l'Etat concerné par
l'obtente^ concerné (ou avec son consentement) ou àdu matériel dérivé dudit matériel
conformément à sa destination au momentoii il a été mis dans le commerce.
OLG Frankfurt, 4 décembre 1980, Mitt. 1980, p.212 - Sympathie.
Trib. Gr. Inst. Paris 3 décembre 1987, P.I.B.D. 1988, m, 147.
Cf. J.S. BECKMAN, M. BAR-JOSEPH, The use of synthetic DNA-probes in breeders' rights protection; a
proposai te superimpose an alphanumerical code on the DNA, Tibtech 1986, p.230 et sv.
Voy. la jurisprudence contradictoire aux USA: Bud Antle Inc. v. Scatini Seeds, 229 U.S.P.Q. 547 (N.D.
Calif. 1985) (non); Heart Seed Company, Inc. v. Seeds, Inc., 4 U.S.P.Q.2d 1324 (E.D Wash 1987)
(oui).
Cf. ROYON, loc.cit., p.331-32; B. JESTAEDT, Sortenschutz und einstweilige VerfUgung GRUR 1981
p.153 et sv.
UPOV, Etude comparative, ... (doc. CAJ/VI/5), op.cit., p.2 et sv. Selon le dernier projet de révision, doc.
IOM/IV/2, art.7, par.4, la protection provisoire devrait être rendue obligatoire et la CPOV établit un
standard minimum, c'est-à-dire une rémunération équitable.
UPOV, Révision de la Convention (doc. IOM/IV/2, 22 juin 1989), art.5, 9. Cf. UPOV, The interface
between patent protection and plant breeders' rights (doc. CAJ/XXIV/4, 3 avril 1989), p.25-28 Voy
encore UPOV, Révision op.cit., p.9 et sv.; B. GREENGRASS, UPOV and the protection of plant
breeders - Past developmenU, future perspectives, 20 IIC 622 (629 et sv.) (1989). Le Projet de règlement
communautaire sur les droits d'obtention végétale, loc.cit., art. 13(2), 14, 15 contient des règles
similaires.
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Le droit de l'obtenteur ne s'étendrait pas aux actes accomplis dans un cadre privé à
des fins non commerciales, aux actes accomplis à titre expérimental, aux actes
accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ni aux actes d'exploitation
commerciale de ces variétés, à moins que du matériel de la variété protégée ne doive
être utilisé de manière répétée pour cette exploitation. Les Etats pourraient soustraire
d'autres actes aux effets du droit accordé [si cela est nécessaire dans l'intérêt public et]
pourvu que la limitation ne cause pas un préjudice excessif aux intérêts légitimes des
obtenteurs^oo.
^Le libre exercice du droit concédé à l'obtenteur ne pourrait être limité par une
décision des pouvoirs publics que pour des raisons d'intérêt public. Lorsque cette
limitation intervient en vue de permettre à un tiers d'exploiter la variété, l'Etat devrait
prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération
équitable.
Leprojet prévoit également un principe dedépendance lorsqu'une nouvelle variété
est essentiellement dérivée d'une variété protégée, c'est-à-dire s'en distinguerait par un
nombre très limité de caractères (typiquement un seul). La variété-mère protégée
devrait elle-même avoir été obtenue par un véritable travail d'obtention etne pas être
dépendante eUe-même (si une variété Cdérive d'une variété Bqui dérive elle-même de
A, Cserait dépendante de A, etnon de B). Dans ce cas, l'exploitation (non lacréation)
de la variété serait assujettie soit au droit de l'obtenteur d'interdire tous les actes qui lui
sont réservés (voy. ci-avant), soit au droit de recevoir une rémunération équitable.
Section 4. La coordination des systèmes de
protection en matière végétale
On examinera dans la suite les problèmes liés à la coordination des différents
systèmes de protection en matière végétale, en limitant l'analyse à la situation existant
enEurope, c'est-à-dire à la CBE et la CPOV, qui permettent d'ailleurs d'entrevoir les
problèmes essentiels.
§ 1. Situationsconflictuelles
Les champs d'application des deux systèmes sont en principe mutuellement
exclusifs, mais complémentaires^oi, ce qui entraîne au niveau de l'étendue de
protection des chevauchements qui risquent de déboucher sur des situations
conflictuelles. Ainsi, par exemple:
• On peut breveter des gènes ou des caractéristiques particulières de plantes: qu'en
est-il si un gène breveté est introduit dans une variété protégée par un droit
dobtention végétale, ou si une variété nouvelle est obtenue à partir d'une plante
contenant un gène breveté ? Les positions défendues actuellement vont de
1extinction des droits attachés au brevet dès qu'on est en présence de matériel de
200
201
Les Etats pourraient ainsi autoriser les agriculteurs àproduire des semences pour leurs besoins propres si
les circonstances particulières dans cet Etat rendent une telle règle souhaitable.
Voy. le chapitre m, section 3 de ladeuxième partie.
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reproduction ou de multiplication d'une variété protégée^o^ à la primauté absoluedu
brevet, toute utilisationdu gène constituant une contrefaçon^o^ (voy. supra).
• Les cellules végétales sont considéréescomme brevetables: qu'en est-il s'il s'agitde
cellules régénérables d'une plante appartenant à une variété protégée par un droit
d'obtention végétale dont elles constituent du matériel de reproduction ?
• Les plantesentières et les parties de celles-ci (tissus, cellules, etc.) peuvent être le
produit direct d'un procédé non essentiellement biologique d'obtention ou d'un
procédé microbiologique breveté et donc également être couverts par le brevet;
qu'en est-il si ces plantes font partie d'une variété protégée par un droit d'obtention
végétale ou en constituent du matériel de reproduction ?
• L'obtention ou la production d'une variété protégée par un droit d'obtention
végétale pourrait n'être possible que sur la base d'un procédé breveté.
Il est difficile d'apprécier le caractère réel ou probable de ces situations: comme la
matière vivante est variable et l'étendue de protection assez étroite, il devrait y être
possible d'éviter des conflits. Par contre, le fait de partir de variétés concrètes
existantes qui ne sont pas très nombreuses (on ne va pas s'efforcer, par exemple,
d'introduire un gène de résistance dans une variété peu performante) augmente les
risques de conflits.
Enfin, il ne faut pas oublier qu'en fait, il n'y aura des conflits que si les titulaires
des titres de protection sont différents: sinon, on sera en présence d'une
complémentarité deprotections qui existe aussi end'autres domaines (par exemple une
combinaison de brevet, de modèle et de marque).
§ 2. Solutions possibles
De nombreuse discussions, influencées largementpar la situation aux Etats-Unisoù
l'Office des brevets applique le droit général des brevets sans limites aux obtentions
végétales, ont lieu actuellementsur les rapports possiblesou souhaitables entre la CBE
et la CPOV. On fera dans la suite abstraction des questions d'opportunité^o^ en
examinant les différentesvariantes proposées pour régler les situations conflictuelles.
A.- Maintien de la situation actuelle
Si on ne change rien à la situation légale actuelle, il faudra trouver des solutions
jurisprudentiellesaux conflitspotentiels énumérés ci-avant.
Les deux titres ayant été obtenus légalement, et aucune loi ne prévoyant une
prééminence de l'un sur l'autre, il faut donner effet aux deux. Et comme ces droits
confèrent des droits d'interdire, non des droits de faire quelque chose soi-même, on
peut commettre une contrefaçon même si on est soi-même titulaire d'un titre de
protection. Ce dilemme pourrait être résolu par l'octroi réciproque de licences
(obligatoires)205.
202 LANGE, loc.cit., p.39.
203 Par exemple WILLIAMS, loc.cit., p.38.
^ Voy. àce propws le chapitre DI de la quatrième partie.
^ Cf. MAST, op.cu., p.29.
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B.- Modifications
Personne ne semble souhaiter un maintien de la situation actuelle. Au-delà de
modifications de détail, les options fondamentales sont soit l'existence d'un système de
protection unique pour toutes les innovations biologiques, soit la coexistence des deux
systèmes aux champs d'application concurrents.
Il ne semble en effet guère possible d'élaborer des dispositions permettant de
délimiter des champs d'application et des étendues de protection complémentaires et
mutuellement exclusives, puisque les réalités biologiques et techniques sont trop
complexes pour prévoir tous les cas imaginables. On a proposé une règle
d'harmonisation des deux systèmes qui consisterait à introduire dans le droit des
brevets une disposition selon laquelle le droit d'interdiction accordé au breveté ne
sortirait pasd'effet dans la mesure où il couvrirait des actes expressément interdits ou
autorisés par la CPOV et les législations nationales correspondantes^os. Cette solution
est simple et efficace, mais il est improbable qu'elle trouve l'assentiment des milieux
des brevets, de sorte qu'elle doit être considérée comme inréalisable.
1. Système de protection unique
Pour éviter des situations conflictuelles, ona proposé soitde supprimer le système
UPOV pour tout soumettre aux brevets, soit d'étendre le champ d'application de la
CPOV au détriment du droit des brevets.
Aucune de ces propositions ne semble cependant réaliste, du moins à court terme.
La première solution exigerait non seulement une adaptationdu droit des brevets aux
nouveaux objets de protection, mais aussi une prise en compte des conséquences du
renforcement de l'étendue de protection, notamment des situations de dépendance, ou
des restrictions à la création de nouvelles variétés qui seront forcément concurrentes
ainsi que des situations de monopole^o^, dont les effets se manifesteront surtout à long
terme. Il s'agit là de questions de politique juridique et économique qui doivent être
traitées en tant que telles^o®.
L'extension de la CPOV à l'ensemble de la matière végétale exige également des
adaptations dece système deprotection puisqu'il faudrait protéger de nombreux objets
autres que des variétés. En outre, des modifications seraient nécessaires en vue de
protégerégalement les procédés. Pour éviterdes problèmes de délimitation entre les
différentes formes de vie, on pourrait étendre le système à l'ensemble de la matière
vivante209. Mais même dans ce cas, des complications inextricables risquent de se
produire au niveau des substances chimiques, ou au niveau de l'ADN si ces produits
continuent à être régis par le système des brevets.
Il a parfois été suggéré d'appliquer le droit des brevets aux créations végétales au
moyen du génie génétique, et le système UPOV aux obtentions végétales de type
«traditionnel». Compte tenu de la spécificité de la matière végétale et de la
complémentarité des techniques d'obtention, il ne semble pas possible d'établir ainsi
^ D. BORINGER, Industrial property rights and biotechnology, UPOV-Newsletter n° 55, June 1988, p.45
et sv.(51-52).
^ Voy. aux Pays-Bas Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1986-1987, 19.744, nrs.1-2:
Biotechnologie en het octrooi- en kwekersrecht, p.8.
^ LUKES, loc.cit., p.318 et sv. Voy. le chapitre HI de la quatrième partie.
^ Voy. par exemple les suggestions d'étendre la CPOV aux obtentions animales: deuxième partie, chapitre
IV, section.2, § 1, B.
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une séparation claire et stricte. Il n'y a d'ailleurs pas de raison logique de traiter
différemment des variétés végétales selonleur technique d'obtention^io.
2. Coexistence de deux systèmes concurrents
Une autre formule proposée est la suppression de la non-brevetabilité des variétés
végétales et la coexistence des systèmes telle qu'elle existe aux Etats-Unis2H., en
supposant que ceci n'est pas contraire à la Convention UPOV212.
Cette approche rencontre les revendications des milieux industriels, qui fondent
leurs exigences sur la protection jugée insuffisante des droits d'obtention végétale par
rapport aux brevets, en attirant l'attention surtout surdeux points^iS;
• Y«exemption enfaveur des agriculteurs», qui leur permet d'utiliser le matériel de
reproduction ou de multiplication à des fins privées (par exemple produire des
semences pour laproduction de récoltes à laferme: voy. supra), ce à quoi on peut
ajouterle manque général de protection du produitfinal;
• la libre utilisation desvariétés protégées en vue de l'obtention de nouvelles variétés:
ainsi, lorsqu'on a introduit par le génie génétique un gène important dans une plante
(par exemple le gène responsable pour la fixation de l'azote^i'»), chacun pourrait se
l'approprier en modifiant la variété par la création d'une variété distincte, ce qui est
jugé inacceptable à cause des investissements nécessaires pour ce travail
d'amélioration.
A première vue, la coexistence ne réduit pas les conflits potentiels, mais les
augmente, puisque dans cette perspective, des variétés végétales pourraient être
brevetées. Dans un tel cas, la protection serait encore plus forte que si elle ne porte que
sur un gène, et il faudrait alors déterminer de quels droits un utilisateur du système
UPOV disposerait encore (il ne serait normalement plus autorisé à utiliser librement
cette variété pour obtenir une nouvelle variété)2i5. a cette fin, on prévoit l'octroi de
licences de dépendance (moyennant une redevance appropriée) au profit d'obtenteurs
qui ne pourraient exploiter ou exercer leur droit exclusif qu'en enfreignant les droits
liés à un brevet antérieur^'®.
L'avantage decette solution serait sa flexibilité puisqu'on peut choisir entre deux
systènies de protection, ou même cumuler les deux^i^, et sa réalisation assez facile
puisquil «suffirait» de supprimer rart.53b] CBE et rart.2, par. 1, deuxième phrase
CPOV et d'introduire en même temps des dispositions réglant les relations
réciproques. En outre, cette solution éviterait la «dénaturation» des systèmes
concernés, pour tenter de leur faire prendre en compte des situations pour lesquelles ils
MAST, op.cit., p.43.
Par exemple J. STRAUS, Das Verhâltnis von Sortenschutz und Patentschutz fUr biotechnologische
Erfindungen in intemationaler Sicht, GRUR Int. 1987. p.333 et sv.(339); NEUMEIER, op.cit., p.222-
23; F.K. BEIER, Gewerblicher Rechtsschutz fiir moderne biotechnologische Verfahren und Produkte,
GRUR 1990, P'219 et sv.(220). Voy. déjà PANEL, op.cit.^ n° 120; «on peut se demander s'il yaurait un
réel inconvénient à laisser coexister deux systèmes différents de protection».
Sur ce point, voy. le chapitre HI, section 3, §3 de ladeuxième partie.
ROTH, loc.cit., p.764; INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, Biotechnology inventions* a
position paper of the ICC, 18 IIC 223 (1987), pt.B.1.2.2, B.5.2.
2" Voy. par exemple VON PECHMANN, loc.cit., p.720: N.J. BYRNE, Plants, animais and industrial
patents, 16 IIC 1 (15) (1985); ROTH, loc.cit., p.763; CCI, loc.cit., n" B.5.2.
215 BYRNE, loc.cit.(I986), p.207.
CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.U; OMPI, loc.cit.(I989), p.102-103.
II peut y avoir une application cumulative des deux systèmes si les conditions respectives sont remplies.
En faveur du cumul apparemment GUTMAN, loc.cit., p.25-26. La mise en œuvre pratique de ce cumul pose
cependant des problèmes de coordination des procédures de délivrance.
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n'étaient guèreconçus à l'origine. Ellepourrait ainsi être uneétapeintermédiaire vers la
réalisation de réformes plus fondamentales sur la base des expériences faites^i».
On peut douter du bien-fondé de ces arguments^i' et des avantages que cette
solution présenterait par rapport au maintien de la situation actuelle. Elle n'évite
d'ailleurs pas une adaptation inévitable du système des brevets pour protéger des
variétés végétales. Dans unetelle situation de coexistence, il seraitpar ailleurs possible
de produire un géniteur intermédiaireà partir d'une variété brevetée dans un pays sans
protection et d'obtenir à partir de celui-ci une nouvelle variété protégeable parundroit
d'obtention végétale puisqu'on ne doit pas divulguer le procédé d'obtention (voy. ci-
avant les problèmes d'établir des contrefaçons), ce qui constitue un inconvénient
évident.
En outre, on peut se demander si la brevetabilité des variétés est vraiment
indispensable compte tenu de la brevetabilité des gènes et l'acceptation de
revendications autres que celles portant sur des «variétés». Enfin, il ne faut pas oublier
que ceux qui réclament une protection par brevet partent aussi de variétés existant
concrètement, même si celles-ci sont protégées par des droitsd'obtention végétale. Ces
variétés pourraient alors être utilisées librement pour l'insertion d'un gène breveté,
mais la variété ainsi créée ne pourrait plus être utilisée librement pour le travail
d'obtention ultérieur^^o.
En fin de compte, l'existence de deux systèmes de protection avec des portées
différentes pour un même objet fera porter le choix tout naturellement sur celui qui
accorde le plus de droits, et il y aurait ainsi une sorte d'abrogation tacite parle choix
automatique du système le plus avantageux22i. Le système UPOV moinsfort ne serait
alors plus utilisé que par ceux qui ne remplissent pas les conditions de brevetabilité,
notamment celle de reproductibilité.
Face aux insuffisances évidentes de la CPOV en ce qui concerne l'étendue de
protection conférée, et pour faire face aux velléités du monde des brevets, on a
également proposé un renforcement des droits de l'obtenteur pour atteindre un degré de
protection similaire au droit des brevets (voy. la section précédente, § 6). Le dernier
projet de révision contient des dispositions visant à rendre le système UPOV plus
attrayant aux milieux industriels, et d'autres constituant clairement des mécanismes de
défense contre une extension du champ de brevetabilité, notamment la création du
principe de dépendance. Ceci créerait donc un système de dépendance mutuelle et de
licences réciproques^^^.
Le projet prévoit également que le droit accordé à un obtenteur d'une variété
végétale nouvelle doit être conformé à la CPOV [et serait exclusif de toute autre forme
de protection portant sur des variétés végétales en tant que telles]; la possibilité de
E. GUTMANN, Les modalités de la protection des innovations dans le domaine de la création végétale et
ses limites, in: HERMITTE, op.cit.(1987), p.l95 et sv.(209); MOUFANG, op.cit., p.211-12; BENT,
SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.78.
MAST, op.cit., p.30, 46 trouve que l'existence de titres différents avec des portées différentes crée
l'insécurité et des charges supplémentaires et n'est dès lors pas pratique. Cf. BONET, loc.cit., p.219-20;
en faveur d'une protection similaire à la CPOV pour les obtentions animales: LOOSER, op.cit., p.l35-
36.
220 Cf. MAST, op.cit., p.31, 39.
22' LUKES, loc.cit., p.328; MAST, op.cit., p.34 appelle ceci du «darwinisme juridique».
222 Voy. encore la proposition de directive de la Commission des CE, art.l4((3), prévoyant l'octroi par le
titulaire d'un droit d'obtention d'une licence à un breveté (l'article ne prévoit cependant pas pas de délai
dattente comme elle le faitauprofit d'un breveté en cas de licence de droit octroyée à un obtenteur).
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protection sous la forme d'un brevet (adapté) serait abolie, n contient enfin une «norme
de collision» selon laquelle ne peuvent être interdits, sur la base d'un autre droit de
propriété industrielle, les actes concernant une variété pour laquelle un droit
d'obtention végétale a été accordé.
§ 3. Appréciation
Les problèmes dans les rapports entre le système des brevets et celui des obtentions
végétales résultent moins de la technicité de lamatière quedes intérêts économiques de
leurs défenseurs respectifs223. Et les modifications envisagées actuellement dans les
deux camps ne vont guère améliorer la situation qui requiert des actions concertées
plutôt que des initiatives unilatérales.
La multiplicité des intérêts en cause n'a pas encore permis d'arriver à des formules
de compromis, non seulement entre les différents payset organisations internationales,
mais mêine au sein de nombreux pays, étant donné que les deux systèmes sont
administrés par des ministères différents224. En outre, les conséquences éventuelles
d'une décision dans un sens ou dans un autre ne sont pas clairement perçues. A ce
propos, les expériences en dehors de l'Europe, où l'on connait déjà des situations de
coexistence, ne fournissent pas non plus des enseignements permettant d'élaborerdes
solutions satisfaisantes.
Aux Etats-Unis, par exemple, on se s'attend pas à des conséquences importantes
dues à l'abolition de l'exemption en faveur des agriculteurs^^s, mais on n'a pas encore
clarifié les relations entre les différents systèmes de protection. On ne dispose pas de
renseignements sur la situation en Australie.
Au Japon enfin,rart.l2.5, al.2.v dela loi sur les obtentions végétales prévoit que le
titul^e d'un brevet de procédé d'obtention d'une variété enregistrée (conformément au
système UPOV) bénéficie, en cas d'obtention de cette variété au moyen du procédé
breveté, d'un régime préférentiel par rapport au titulaire de l'enregistrement pour les
actes d'exploitation énumérés dans la loi. Cette disposition était nécessaire parce que
rart.2, al.3 de laloi sur les brevets prévoit que les <i-oits conférés par un brevet relatif
à unprocédé de fabrication d'un produit s'étendent auproduit proprement dit^^^.
Lapriorité estaccordée sans limite quant à la date de dépôt du brevet. Cependant,
on considère que tout conflit entre le droit découlant du brevet et celui de l'obtenteur
doit êtreréglé selon lesprincipes applicables en matière d'interdépendance de brevets.
Lerégime préférentiel doit dès lors être interprété de manière restrictive et ne s'applique
qu'au cas où le dépôt de la demande de brevet est antérieur à la date de la demande
d'enregistrement. L'art. 12.5, al.2.vi maintient ce régime préférentiel même après
l'expiration du brevet, cequi résulterait logiquement de lapremière exception etdevrait
d'ailleurs aussi être interprété aussi restrictivement que cette demière^z?. Aucune règle
deconflit n'existe pour lecas d'un brevet accordé pour une variété végétale.
La solution finale aux problèmes mentionnés résulteraessentiellement de décisions
basées surdes considérations d'opportunité. Elle requiert une réflexion fondamentale
^ Voy. encore le chapitre III, section 6, §1, Bde la quatrième partie.
Voy. STRAUS, loc.cit.(1990).
^ Voy. LESSER, loc.cit., p.399-400.
226 MONYA. loc.cit., p.56.
^ MONYA. loc.cit., p.56.
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sur la raison d'être et les éléments constitutifs essentiels des deux systèmes de
protection. Or, une telle approche fait défaut actuellement. Les analyses que l'on
développera dans les quatrième et cinquième parties permettront de dégager des
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Chapitre I
INTRODUCTION
Section 1. Remarques liminaires
Malgré l'ampleur et l'acuité qu'ils ont acquis suite à l'élargissement et à raffinement
des connaissances et techniques ainsi qu'à l'accélération des progrès réalisés, les
innovations biologiques constituent un phénomène déjà ancien, qui a commencé à
prendre de l'importance surtout depuis ledébut de cesiècle. Etdès qu'on estparvenu à
leur donner les premières applications concrètes, des demandes de protection, au
contenu dépendant de l'état respectif des découvertes scientifiques etdes exploitations
industrielles ou agricoles, ont été émises.
L'historique de cette protection se lit essentiellement comme l'histoire de l'insertion
delamatière vivante dans ledroit des brevets, ou plutôt comme lerécit des obstacles à
surmonter pour obtenir une protection par brevet. Ces problèmes et leurs solutions
éventuelles, qui ont entraîné e.a. la création de systèmes adaptés en matière végétale (le
brevet américain deplantes et le système UPOV), ont étéexaminés endétail dans les
deux parties précédentes.
On tentera dans la suite d'en dégager les idées directrices par une analyse crtique
globale, centrée dans la présente partie sur le seul problème de la détermination du
domaine de protection à travers les arguments de texte et d'opportunité. Dans la
dernière partie, on complétera cette approche critique préalable par une recherche plus
constructive sur une protection globale et adaptée à l'ensemble de la matière vivante,
qui intégrera également les conditions et l'étendue deprotection.
On rappellera d abord dans le présent chapitre les obstacles traditionnels à la
protection au moyen du brevet, constitués surtout de concepts généraux auxquels se
sont substitués en Europe des textes explicites depuis l'avènement des Conventions de
Strasbourg et de Munich.
Les deux chapitres suivants seront consacrés à une analyse critique de l'explication
et de la justification de l'application du droit des brevets (et implicitement de tout
système de protection de propriété intellectuelle) àla matière vivante, telle qu'elle existe
actuellement ouestenvisagée ou revendiquée pour l'avenir.
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Section 2. L'insertion de la matière vivante
dans le droit des brevets
L'application du droitdes brevets aux innovations biologiques s'estheurtée dans le
passé àplusieurs objections typiques, déduites de l'interprétation de quelques notions
fondamentales decette branche du droit. Les discussions surces notions générales ont
été remplacées par celles ponant sur le sens des termes utilisés par la CBE. Même si
cesobjections sont donc aujourd'hui largement périmées, on lespassera brièvement en
revue parce qu'elles fournissent des renseignements sur des modes de raisonnement
récurrents dont on tirera les conclusions dans la suite.
§ 1.Brevets et inventions techniques
Quoique d'origine première plus ancienne, le système moderne des brevets est né
au 19ième siècle dans le mouvement de larévolution industrielle. Il avait pour but de
protéger les innovations faites suite aux progrès des sciences exactes (notamment la
physique) etde stimuler l'activité industrielle (notamment la construction mécanique)^.
L'association, toute naturelle selon les circonstances, entre «brevet» et «technique»
a posé ultérieurement des problèmes de deux ordres: d'une part l'extension de la
protection par brevet aux inventions dans d'autres domaines que l'industrie proprement
dite, etd'autre part labrevetabilité d'inventions de nature non technique.
Ainsi, certaines inventions n'ont pas pu être protégées dans plusieurs pays (le plus
longtemps au Royaume-Uni et aux Pays-Bas) uniquement parce qu'elles se situaient
dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture. L'attitude favorable de la
Convention d'Union de Paris (art.l, al.3) et la reconnaissance de leur caractère
technique ontfinalement entraîné leur accès définitif au système des brevets suite aux
Conventions de Strasbourg (art.3) et deMunich (art.57)2.
Les inventions dans le domaine de «l'art de guérir» ont également longtemps été
considérées comme ne faisant pas partie du domaine technique ou industriel. Ce champ
d'exclusion s'est progressivement rétréci par la reconnaissance de la brevetabilité des
outils etappareils médicaux d'abord, et par celle des substances pharmaceutiques après
une évolution de quelques décennies. La solution négative persiste aujourd'hui
uniquehient en ce qui concerne les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical
dù corps humain ou animal ainsi que les procédés de diagnostic appliqués à ceux-ci,
sur la base d'une absence d'application industrielle présumée (art.52(4) CBE). On
constate cependant que ces limitations sont appliquées de manière restrictive dans la
plupart des pays^.
Même dans les cas où on se trouvait indubitablement dans le domaine industriel,
des brevets ont souvent été refusés pour des inventions qui n'étaient pas «de nature
technique», notamment dans les pays germaniques (Allemagne, Autriche, Suisse), où
' Voy. F.K. BEIER, Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, p.214 et sv.(216 et sv.).
^ Voy. notamment le chapitre m. section 1, §1, Ade la deuxième partie.
^ Voy. le chapitre FV, section 1de la deuxième partie.
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l'on définissait l'invention comme «Lehre zum technischen Handeln» (enseignement
en vue d'une action technique)"*.
Cela signifiait que les procédés, pour être brevetables, devaient utiliser des moyens
techniques de nature physique ou.chimique (voy. l'exemple des procédés de
fermentation brevetables parce que considérés comme étant de nature chimique), et ne
pas dépendre de l'activité autonome de la matière vivante à laquelle ils étaient appliqués
(voy. l'exemple des procédés de croisement et même de culture)^. Cette conception
allait de pair avec l'exigence d'un procédé reproductible dont le résultat ne devait en
rien dépendre du hasard, et ces circonstances étaient rarement réunies en cas de recours
à la matière vivante.
Les produits devaient également être de nature technique, c'est-à-dire appartenir à la
«nature inanimée», ce qui excluait ladélivrance de brevets pour la matière vivante en
tant que telle (notamment les obtentions végétales).
Leconcept de«technique» acependant progressivement été perçu comme un critère
inadéquat de délimitation du champ de brevetabilité'^ . Et suite à son interprétation
évolutive en jurisprudence (voy. lechapitre suivant), ony a finalement inclus aussi la
matière vivante.
La CBE (et les législations nationales conformes) exige toujours que l'invention
présente un caractère technique, mais cette notion sert aujourd'hui à distinguer les
inventions des créations esthétiques et des simples présentations d'informations'^ . La
«technique» n'est donc plus un critère utilisé pour éliminer du champ d'application des
brevets des innovations biologiques, mais son influence se manifeste toujours dans
l'exclusion des procédés «essentiellement biologiques» d'obtention de végétaux et
d'animaux (art.53b])8 (voy. encore ci-après).
§ 2. Biologie et technique
L'exigence d'une invention de nature technique entraînait une distinction entre la
nature inanimée (ou technique) et la nature animée (ou biologique) que l'on retrouve
encore en 1969 dans l'arrêt «Rote Taube» de la Cour fédérale allemande. Dans cet
arrêt, elle classifie les inventions en matière biologique en trois groupes^: soit des
moyens dela nature inanimée agissent sur lemilieu biologique, soit la nature inanimée
est influencée par des moyens biologiques, soit des effets dans le domaine biologique
sont produits par des moyens biologiques.
La Cour fédérale allemande considérait que l'invention consistait en «l'application d'une connaissance au
domaine technique», c'est-à-dire «un enseignement pour atteindre un résultat technique avec des moyens
techniques en vue de la solution d'un problème technique». En France et en Belgique, ce caractère technique
^t déduit de la condition d'application industrielle: voy. par exemple M. NORTH, Les conditions de
brevetabilité d'une invention en droit suisse et en droit français (Edit. Ides et Calendes, Neuchâtel 1972),
p.28.
Cf. National Research Development Centre's Application, [1961] R.P.C. 135 (141): «aussi utilement que
lhomme puisse modifier les conditions de croissance, le fruit n'est tout de même pas obtenu grâce à lui».
exemple A. TROLLER, Immaterialguterrecht, Bd.I (2. Aufl.) (Helbing&Lichtenhahn, Basel
1968), p.171 et sv.; O. BOSSUNG, Erfindung und Patentierbarkeit im europàischen Patentrecht, Mitt
1974, p.lOl et sv., 121 et sv., 141 et sv.(122).
Directives de lOEB, C.IV.2.1-2.3. G. KOLLE, The patentable invention in the European Patent
Convention, 5 IIC 140 (155).
Voy. le chapitre m. section &, § 1, Bet le chapitre IV, section 1, §2 de la deuxième partie.
BGH 27 mars 1969, GRUR 1969, p.672. Voy. encore le ch^itre I, section 3, §2de la deuxième partie.
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L'opposition entre la «biologie» et la «technique» seréférait en fait à une double
distinction: d'une part à la différence entre la matière vivante et la matière inerte, et
d'autre part àcelle entre une intervention humaine contributive et ceUe qui est décisive.
_Au départ, les deux étaient inséparablement liés puisque l'homme était incapable
d'influencer décisivement le processus de vie, mais pouvait seulement s'en servir^o.
Mais par le développement des connaissances en matière biologique et de la capacité de
l'homme de «manipuler» levivant (comp. par exemple les méthodes traditionnelles de
croisement et le génie génétique moderne), c'est la deuxième distinction qui a été
considérée comme étant seule pertinente (sur la première voy. encore ci-après).
L'arrêt «Rote Taube» en témoigne'i; la Cour fédérale estima qu'il n'existe pas de
différences fondamentales entre la matière vivante et la matière inerte parce que les
organismes vivants sont composés des mêmes éléments de base que tout objet
matériel, et parce qu'il existe dans le monde vivant des relations de causalité qui sont
au moins comparables aux phénomènes de causalité dans le domaine de la matière
inerte.
Elle en conclut qu'il n'y a pas de raison d'exclure a priori la matière vivante du
champ d'application des brevets: le seul critère décisif est de savoir si on est en
présence d'un «enseignement pour utiliser méthodiquement des forces naturelles
maîtrisables en vue d'un résultat, obtenu sur la base d'une causalité prévisible», de
sorte que laproblématique estdéplacée vers la notion d'invention et les conditions de
protection, lanature spécifique de la matière impliquée ne jouant aucun rôle'^
§3. Produits dela nature etproduits de l'homme
Les controverses sur la notion d'invention et son caractère technique ou industriel
en Europe continentale se refrouvent de manière similaire dans les pays de la Common
Law lorsqu il sagit de vérifier si la matière vivante peut être considérée comme
«manufacture» ou «composition of matter». Et cette question y correspond pour
1essentiel au problème de l'exclusion ti-aditionnelle de la brevetabilité des «produits de
la nature».
La Cour Suprême américaine aétabli dans l'arrêt Chakrabarty une distinction entre
les organismes qui sont le produit (de l'activité) de la nature {«nature's handiwork») et
ceux qui sont le produit (de l'activité) de l'homme {«man-made»). Comme en l'espèce
la bactérie (modifiée par l'insertion de plusieurs plasmides isolés de leur milieu naturel)
Cf. par exemple L.E LEGRA>ro, L'mvention en biologie, Prop. Ind. 1962. p.31: «La moindre création
végétale est dabord lœuvre de la vie. Elle ne prend des caractères nouveaux que dans lamesure où le
végétal ou lanimal est susceptible de naître, de croître et de se reproduire. Et si l'homme intervient pour
provoquer ces créations, ou simplement en favoriser l'apparition, ce ne peut être encore qu'en faisant
vivre les organismes qu'il met ainsi en œuvre».
^êt précité, p.673. Voy. cependant encore la décision de la division de recours de l'Office autrichien des
breveta du 7 mars 1985. Osterr. Patentblatt 1985, p.lOO etsv.(lOl). refusant labrevetabilité d'un micro-
orgamsme per se, e.a. parce que la matière vivante (donc aussi un micro-organisme) ne présente pas le
caractère technique requis, mais constitue même son antithèse.
'2 Approuvé par exemple, par H.G. HESSE, Zur Patentierbarkeit bei ZUchtungen, GRUR 1969, p.644 et
^-517 1S E f impossible de distinguer clairement «vie» et «non-vie»); BEIER, loc.cit.,
o-ii EPSTEIN, Der Schutz der Erfindungen auf dem Gebiet der Mikrobiologie, GRUR Int. 1974,p. 1 et sv. Voy. encore lechapitre II, section 1, §4 ci-après sur l'assimilation de lamatière vivante à là
matiere merte.
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était différente de toute autre trouvée dans la nature, elle fut considérée comme un
produit de l'homme et dès lors «manufacture», c'est-à-dire brevetable^^
Un raisonnement différent aété adopté par laCour Suprême irlandaise dans un arrêt
portant sur la brevetabilité per se d'un micro-organisme isolé pour la première fois
d'un échantillon de terre et altéré envariant lacomposition des milieux deculture dans
lequel il était cultivé '^». Partant d'une analyse des termes «manufacture» et
«composition of matter»^^ (impliquant le sens de mettre ensemble, fabriquer,
construire), la Cour a estimé qu'ils ne s'appliquaient pas au micro-organisme en
question, composé de cellules vivantes qui croissent {«grow») ouque l'on fait croître
(«caused togrow»), de sorte que celui-ci fut jugénon-brevetable.
LaCour rejoint expressément l'opinion divergente dujugeBaldwin dans ladécision
de la Cour d'appel dans l'affaire Chakrabartyi^; pour qu'un produit de la nature
devienne un objet brevetable, il faut que sa nature essentielle soit substantiellement
changée; or, le caractère essentiel du micro-organisme est son caractère vivant, etcelui-
ci n'a pas été modifié (la vie n'a pas non plus été créée), mais seulement été rendu plus
utile. La Cour semble donc assimiler le «vivant» etla«nature» (voy. encore lasection
suivante), alors que la Cour américaine considère que le caractère vivant est sans
pertinence et qu'un produit de la nature peutêtre vivant ou non-vivant^^.
Cependant, comme lemicro-organisme en question dans l'arrêt irlandais n'était en
fait pas non plus àproprement parler un produit de la nature puisque les traitements qui
lui avaient été appliqués et qui lui conféraient son utilité particulière ne se produisaient
pas dans la nature, la Cour admet donc implicitement l'existence d'une catégorie
intermédiaire entre les produits de la nature et les produits de l'homme, à savoir les
objets (organismes) suffisamment modifiés pour ne plus être des produits de la nature,
mais pas assez pour constituer des «manufacture» ou «composition ofmatter»^^.
La non-brevetabilité des produits de la nature aégalement soulevé des problèmes en
Europe et s y traduit notamment par la distinction entre r«invention» et la
«découverte»*'. De manière générale, la doctrine et la jurisprudence admettent
aujourd'hui la brevetabilité de principe des produits naturels si ceux-ci se distinguent
de leur état naturel ou initial, le degré précis de modification requis étant variable et
13 Diamond v. Chakrabarty. 206 U.S.P.Q. 193 (S.C. 1980) et déjà l'opinion majoritaire dans In re
Ch^abarty. 197 U.S.P.Q. 72 (CCPA 1978). Dans l'arrêt Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co..
76 U.S.P.Q. 280 (S.C. 1948), la Cour arrivait au résultat opposé tout en suivant le même raisonnement.
Larrêt Chakrabarty est suivi par l'Office irlandais des brevets: National Research Development Centre's
Application, décision du 7 avril 1986, résumé dans EIPR 1986, p.D 161 et GRUR Int. 1988, p.428, note
J. NEUMEIER. Voy. encore la note suivante.
Ranks Hovis McDougall Ltd. v. Contr. of Patents, [1978] F.S.R. 588. Voy. encore la note précédente.
Selon lart.2 de la loi sur les brevets de 1964, le terme «invention» signifie «[...J any new and useful art,
process, machine, manufacture or composition of matter».
In re Chakrabarty précité.
Voy. encore le chapitre H. section 1, § 4, B.
18 De manière simUaire St.A. BENT, R.L. SCHWAAB, D.G. CONLIN, D.D. JEFFERY, Intellectual property
rights mbiotechnology worldwide (MacMillan, London 1987), p.l31 et sv.; ce qui est «man-made» n'est
p^ produit de la nature, mais il ne faut pas diviser le monde strictement en produits de la nature
(brevetables) et produits de l'homme (brevetables). Voy. encore N.J. BYRNE, Patents on Ufe, EIPR 1979
p.297 et sv.
Voy. ladeuxième partie (notamment le chapitre H. section 3, § 2, B) et le chapitre m de la cinquième
partie.
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essentiellement apprécié in concreîo^. On considère donc implicitement que cequi ne
se présente plus à l'état naturel doit être artificiel et dès lors brevetable.
Section 3. Leçons et implications
Des analyses dans les deux parties précédentes, on peut déjà tirer quelques leçons
générales qui constituent essentiellement des implications indirectes de multiples
décisions de détail.
§ 1.Importance etélargissement du domaine de protection
On a pu constater au cours de l'étudeque l'insertion de la matière vivante dans le
droit des brevets s'est toujours faite dans le sens d'un élargissement du domaine de
protection, par une extension du champ de brevetabilité (malgré certains retours
passagers en arrière) et par la création d'instruments de protection spécifiques (voy.
notamment lePlant Patent Act et le système UPOV), cemouvement étant complété par
une adaptation des conditions de protection (voy. notamment lapratique du dépôt de
micro-organismes). Cetteexpansion s'est d'ailleurs sensiblement accélérée au cours de
la dernière décennie et ne semble pas encore arrivée à son terme.
L'idée qu'un produit ne doit pas être réputé non brevetable du seul fait qu'il
constitue ou qu'il contient de la matière vivante a fait son chemin et semble être
généralement admisedans les pays industrialisés^'. Elle est d'ailleurs consacrée comme
principe de base dans la proposition de directive de la Commission des Communautés
Européennes22, Mais cela ne résout pas les problèmes de savoir si des exclusions du
domaine de protection sont justifiées pour d'autres raisons, et en cas de réponse
affirmative, de préciser adéquatement la portée decelles-ci.
On ne peut manquer de constater en doctrine (y compris les rapports officiels)
l'ampleur des discussions consacrées à la détermination du domaine de protection, en
comparaison avec les aspects non moins importants d'application des conditions de
protection etdefixation del'étendue deprotection. Cette disproportion témoigne certes
du fait que la matière n'a pas encore acquis un degré de maturité suffisant pour en
débattre les aspects techniques de manière approfondie. Mais elle résulte surtout de
l'existence même d'exclusions du champ de brevetabilité etd'un système de protection
spécifique en matière végétale.
Cette concentration de l'attention sur des questions qui relèvent endernière instance
dune analyse de l'opportunité de protection (voy. le chapitre III) a fait perdre de vue le
fait que même un domaine de protection sans limites ne résout pas automatiquement
Voy. notamment le chapitre I, section 2, §1et §2, Bde la deuxième partie, le chapitre I, section 1, § 1,
Betle chapitre ni, section 1, §2, B2 et §3, B3 de la troisième partie, et le chapitre II, section 2de la
cinquième partie.
^ Selon E. JULIEN, Un'droit de protection hybride dans le domaine végétal. Biofutur avril 1989, p.20 et
sv., le Portugal serait le seul pays en Europe à ne pasaccorder de droits sur le vivant du tout.
22 CCE, Proposition de directive concernant la protection juridique des inventions biotechnologiques,
J.O.C.E. (éd.C) 13 janvier 1989, art.2. En ce sens égaleinent OMPI, Comité d'experts sur les inventions
biotechnologiques et la propriété industrielle, PropJnd. 1989, p.96 et sv.(lOO).
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tous les problèmes. Beaucoup d'entre eux sont de nature purement technique et vont
d-ouver une réponse suite à l'évolution des connaissances et techniques, quand la
jurisprudence aura eu l'occasion de se prononcer sur les points litigieux. Mais d'autres
sont de nature plus fondamentale et concernent notamment l'adéquation des concepts
traditionnels à une matière aux caractéristiques très spécifiques^s. Et à ce niveau,
l'essentiel du travail reste à faire et ons' attachera à lapartie suivante.
§ 2. Droit et nature
Les discussions sur labrevetabilité des produits dela nature attirent l'attention sur le
fait qu'on considérait traditionnellement que ce qui était «vivant» était «naturel».
L'attribution de titres juridiques exclusifs en récompense d'interventions humaines
innovatrices surlevivant acontribué à changer cette conception.
L'impact sur les conceptions traditionnelles de la première loi spécifique de
protection, le Plant Patent Act américain de 1930, dont les vues ont été expressément,
confirmées par 1arrêt Chakrabarty (voy. ci-avant), a été décrit comme suit:
«L'opposition vivant!inanimé, qui prévalait jusqu'alors, excluaitpar hypothèse même
toute intervention de l'homme sur le vivant. Cela tenait enfait à la structure de
l'opposition qui ne distinguait pas dans le vivant ce qui était humain, animal ou
végétal. Ainsi, par l'effet même de son opposition à l'inanimé, le vivant était rangé du
côté de l'humain. Plus précisément, l'essence du vivant était pensée sous la
qualification de l'humain etparticipait de son caractère «divin». Une plante, un animal,
un micro-organisme possédaient une qualité vitale de même nature que lavie humaine.
La vie apparaissait comme une entité dans laquelle on ne pouvait distinguer. [...] La
nature est désormais un complexe: inanimé + vivant, à quoi on oppose l'activité
humaine qui n'est même plus sous le signe du vivant ! Il y a donc une dissociation
homme!nature qui opère dans le champ du vivant lui-même, et qui rend possible la
distinction vivant naturel et vivant artificiel»'^ '^ .
^En termes juridiques, il existe donc désormais du «vivant non naturel». Mais en
vérité, le concept de «nature» est utilisé ici dans le sens de «non-humain». Et aussi
bouleversante que cette nouvelle distinction consacrée par le droit des brevets puisse
par^tre, elle n'est que le reflet de la conception de base de notre ordre juridique qui fait
de l'être humain leseul sujet de droit, libre de s'approprier les choses naturelles, même
s'il s'agit d'organismes vivants^^.
]^s constatations précitées ne doivent pas non plus faire oublier que ce n'est pas le
droit qui dicte la vue de la nature, mais que celle-ci dépend des science et techniques.
Le droit peut veiller à un traitement cohérent, à des limitations en fonction de certains
buts, mais reste toujours tributaire de l'état des connaissances en biologie et du degré
technique des interventions humaines, phénomène dont témoignent d'ailleurs
actuellement sur le plan linguistique des termes comme la h\o«technologie» et le
«génie» génétique. L'évolution des conceptions sur la notion de «technique» (voy.
En témoigne par exemple la confusion fréquente entre le domaine de protection et les conditions de
protection.
^ EDELMAN, Vers une approche juridique du vivant, D. 1980, chr., p.329 et sv.(330-31); cf. LE MEMENature et sujet de droit. Droits 1/1985, p.l25 et sv.(129-30); M.A. HERMITTE, Le rôle des concepts
mous dans les techniques de déjuridisation. L'exemple des droits intellectuels, Arch. philo, droit vol.30
(1985), p.331 et sv.(341 et sv.).
^ Voy. le chapitre 1er de la cinquième partie.
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supra),qui en vérité est le corollaire de la maîtrise de l'homme sur la nature, est aussi
un signe des nouvelles constellations et classifications.
Nefaut-il pas en conclure que l'application des droits de propriété intellectuelle à la
matière vivante estunévénement inéluctable, du moins à plus longue échéance?^^ Elle
l'est probablement si le droit ne fait que sanctionner aveuglement des développements
qui se produisent indépendamment de toute influence juridique ou si, comme en
matière de propriété intellectuelle, il contribue même à lesencourager. Ledroit (c'est-à-
dire en premier lieu le législateur, mais aussi les juristes appelés à interpréter et à
appliquer les règles) doit adopter une attitude lucide sur la base d'une analyse
indépendante et ne pas se laisser guider par des analyses partielles ou partiales, ou se
laisser placer enquelque sorte devant un fait accompli.
Une approche juridique plus dirigiste vis-à-vis de la nature pourrait se manifester
dans l'instrument classique de réglementations contraignantes. On aégalement proposé
une re-conceptualisation de certaines branches du droit en fonction de valeurs
nouvelles, conférant parexemple à certaines parties de la nature, ou à certaines de ses
qualités, le caractère de sujet de droit en vue de sa meilleure prise en compte par l'ordrejuridique27. Mais elle pourrait également résulter d'une position différenciée enmatière
de propriété intellectuelle qui permettrait par exemple d'harmoniser les réglementations
en rnatière de «protection» de l'environnement avec les règles visant la«protection»
des innovations, la polysémie du terme «protection»^® indiquant laprésence d'intérêts
et de valeurs entre lesquels il faudra établir un justeéquilibre. Onreviendra à cette idée
dans la suite^^.
Section 4. Plan
Les changements auxquels on a pu assister dans le domaine de la protection des
innovations biologiques peuvent mieux être saisis par l'éclaircissement des raisons
sous-jacentes et desmodalités concrètes qui ont abouti à la situation actuelle.
Onétudiera dès lors dans la suite de manière critique lesjustifications de l'existence
dune protection et de son extension àde nouveaux objets du monde vivant tant de lege
lata par une analyse des techniques d'interprétation que de lege ferenda par une
discussion des arguments relatifs à l'utilité et/ou la nécessité d'une protection.
Ladistinction des deux ordres de pensée est indispensable pour arriver à une vue
objective des discussions et à une appréciation des arguments à leur juste valeur,
d'autant plus que dans les débats, des considérations non-juridiques s'infiltrent
26 En ce sens par exemple E. ZIPSE, Erfindungs- und Patentwesen auf den Gebieten moderner Technologien(Verlag Chemie, Weinheim 1971), p.60. Voy. encore le chapitre n de la cinquième partie.
2"^ En ce sens par exemple pour la qualité de «diversité biologique» M.A. HERMUTE, Statut juridique de la
diversité biologique (rapport présenté à la Conférence européenne sur «La diversité biologique - Un défi
pouir leScience, l'Economie et la Société», Dublin. 3 - 6 mars 1987), not. p.l6 et sv. En ce qui concerne
les animaux voy. C. DAIGUEPERSE, L'animal, sujet de droit: réalité de demain, Gaz.Pal. 1981, doctr
p. 160 et sv.
^ Sur son inadéquation dans le domaine de la propriété intellectuelle voy. l'INTRODUCTION, note 6et la
cinquième partie, chapitre lU.
Voy. le chapitre m, section 6 ainsi quelesCONCLUSIONS GENERALES.
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fréquemment dans des raisonnements basés en apparence uniquement sur le droit
positifo.
Cette double approche concorde aussi avec l'alternative fondamentale des moyens
de solution aux problèmes posés parladétermination dudomaine deprotection (en tout
cas pour ceux qui ne sont pas liés à la nature spécifique de la matière vivante: sur ce
point voy. la cinquième partie):
• soit l'amendement ou la suppression des textes légaux (au niveau national ou
européen); l'intervention du législateur doit apporter de laclarté en précisant (ou le
cas échéant en éliminant) les exclusions. Les inconvénients majeurs de cette
approche sont la lenteur de l'action législative, les risques de disparités légales au
niveau international et d'inadaptation de textes mal rédigés à l'évolution des
connaissances à moyen ou à long terme;
• soit le maintien des textes dans leur état actuel, les Offices des brevets et la
jurisprudence étant appelés à trouver des solutions concrètes par voie interprétative:
ceci permet une approche flexible etévolutive, mais n'élimine pasl'incertitude avant
qu'une solution définitive ne soit trouvée, ni les divergences entre les
jurisprudences nationales.
Les analyses des chapitres suivants doivent dégager laquelle des deux options il faut
reconmander en vue d'un règlement durable des controverses et incertitudes quant au
domaine de protection des innovations biologiques.
Il sagit dune confusion (volontaire ou involontaire) des niveaux de «SchutzwUrdigkeit» et de
«Schiitzbarkeit»: voy. lechapitre I, section 1 de la deuxième partie.




Dans la lecture des décisions et commentaires concernant la protection des
innovations biologiques, on ne peut manquer de noter certains types récurrents
dinterprétation et les résultats parfois diamétralement opposés auxquels ces
raisonnements aboutissent.
Lanalyse des techniques d'interprétation fournissant une justification formelle aux
solutions favorables ou défavorables àla protection doit permettre de comprendre d'un
point de vue théorique comment on est arrivé à lasituation actuelle. Mais elle est aussi
d'une importance pratique non négligeable car l'attitude actuelle prédominante des
milieux concernés dans la recherche de solutions est que «les difficultés [concernant la
protection des plantes] peuvent être aplanies en jouant sur les interprétationsplutôt que
deprocéder à des modifications législatives»^.
On présentera d'abord des types d'interprétation sélectionnés dans la jurisprudence
et la doctrine en tant qu'illustration des conceptions essentielles en la matière (section
1). Ceux-ci seront ensuite soumis à une appréciation critique globale (section 2)
débouchant sur des recommandations de solutions aux problèmes soulevés (section 3).
Section 1. Les modes d'interprétation
§ 1. Introduction
Bien que le droit des brevets soit une branche du droit donnant lieu à de
nombreuses interprétations, il n'existe pas de règles légales régissant cette matière, ni
guere de décisions jurisprudentielles abordant cette problématique de manière
fondamentale au-delà de questions particulières.
En doctrine, de nombreuses publications se rapportent à l'interprétation des
revendications, et depuis l'entrée en vigueur de la CBE aux problèmes d'interprétation
D STRAUS, Biotechnologie et brevet. Une analyse internationale (OCDE.Faris 1985), p.75. Cf. la résolution de l'AIPPI sur la question 93 (Sidney, 15 avril 1988): en attendant que
les exclusions a la breveubiliié soient supprimées, il faut interpréter les textes de manière à limiter leur
portée au minimum.
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uniforme de celle-ci et des législations nationales correspondantes^. Mais pour le
surplus, les auteurs se bornent généralement à commenter les interprétations dégagées
par les Offices de brevets et les tribunaux.
Ceci paraîtra normal en cequ'on utilisera en règle générale les techniques classiques
d'interprétation juridique, appliquées également dans les autres branches du droit. Mais
on peut se demander si parmi celles-ci certaines ne sont pas préférées en fonction de la
spécificité du droit des brevets, et sur la base de quels critères la «bonne» méthode
d'interprétation est le cas échéant choisie. Pour y répondre, on tiendra essentiellement
compte des interprétations développées dans le domaine des innovations biologiques,
mais on peut supposer que les résultats ne seront pas fondamentalement différents dans
d'autres secteurs d'application.
Au-delà de l'exposé de ces critères, on examinera la jurisprudence en vue de
dégager les conceptions des juges quant à leur rôle face à celui du législateur, et on
essayera de déceler dans la doctrine les attitudes des praticiens face aux possibilités
stratégiques offertes par les problèmes d'interprétation.
§ 2. Critères d'interprétation
A.- L'interprétation téléologique
Le droit des brevets présente la spécificité de ne pas constituer un ensemble de
règles de droit commun existant nécessairement dans toute société, mais d'avoir été
créé dans une économie de marché développée avec une finalité déterminée. Il en
découle que toute interprétation va inévitablement tenir compte de cette finalité du
système (qui équivaut d'ailleurs à l'intention du législateur) et des répercussions
concrètes qu'aurait une décision en faveur ou contre la brevetabilité^.
Cette idée apparaît effectivement de manière constante dans les discussions de
points controversés, généralement de manière implicite dans le plaidoyer en faveur
d'une protection"*.
2 Voy. par exemple K. HAERTEL, Zur Harmonisierungswirkung des europaischen Patentrechts, GRUR Int.
1981, p.479 et sv.(487 et sv.); K. HAERTEL, D. STAUDER, Zur Auslegung von intemationalem
Emheitsrecht, GRUR Int. 1982, p.85 et sv.; K. BRUCHHAUSEN, Methodik der Auslegung und Anwendung
des europaischen Patentrechts und des harmonisierten Patentrechts, GRUR Int. 1983, p.205 et sv. En
jurisprudence voy. notamment la décision de laGrande Chambre de recours du 5 décembre 1984 (Gr 06/83),
J.O. de l'OEB 1985, p.67 - Deuxième indication médicale/PHARMUKA sur les principes d'interprétation de
la CBE conformément à la Convention de Vienne et sur le souci d'uniformité, appliqué à la problématique
de la première et deuxième indication médicale. Sa solution est suivie par volonté d'interprétation
uniforme au Royaume-Uni (in re Schering AG and J. Wyeth and Br. Ltd., J.O. de l'OEB 1986, p.175) et en
Suède (Trib. d'app. des brevets 13 juin 1986, J.O. de l'OEB 1988, p.l98), mais non aux Pays-Bas en ce qui
concerne la conception de la nouveauté: même si une appréciation uniforme est souhaitable,
1interprétation d'un article de la CBE par l'OEB ne doit pas nécessairement être suivie pour la seule raison
qu'elle a été établie en premier lieu (OR, afd. van beroep, 30 septembre 1987, B.I.E. 1988, p.21 et sv,). Le
souci d interprétation uniforme de la CBE a également été cité comme motif pour le changement de
jurisprudence de la Cour fédérale allemande en matière de dépôt de micro-organismes remplaçant une
description reproductible d'un procédé d'obtention: BGH 12 février 1987, GRUR Int. 1987, p.357 (359) -
Tollwutvirus, note F.K. BEIER.
Cf. Brenner v. Manson, 148 U.S.P.Q. 689 (695) (S.C 1966): «Since we find no spécifia assistance in the
législative materials underlying § 101, we are remitted to an analysis of the problem in the light of the
général intent of Congress, the purposes ofthe patent system and the implications ofa décision one way
or the other».
Voy. à titre d'exemple L PURVIS, Patents and genetic engineering - does a new problem need a new
solution ?, EIPR 1987, p.347-48.
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Le critère invoqué expressément à cette occasion est le caractère pragmatique du
droit des brevets, dans l'application et l'interprétation duquel les considérations
théoriques doivent faire place aux exigences de lapratique®. Car, comme on l'a répété
maintes fois notamment à propos de la condition de reproductibilité^, le droit des
brevets sert le progrès technique et non les théories abstraitesqui peuvent aboutir à des
prescriptions impossibles à rempliret loinde la réalitépratique''.
Ces conceptions ont été consacrées récemment par la Cour fédérale allemande®.
Comme, selon elle, le but de la loi sur les brevets est de stimuler leprogrès technique
et l'esprit innovateur demanière utile, il faut, lors de l'application etde l'interprétation
de cette loi, tenir compte plus des besoins pratiques que de réflexions théoriques. C'est
pourquoi la Cour a abandonné son exigence (maintenue depuis 1969 dans une
jurisprudence constante) d'une voie reproductible d'obtention pour accorder des
brevets portant sur des organismes en tant que tels: celle-ci peut désormais être
remplacée par un dépôt de l'organisme obtenu, pour éviter que des inventions
importantes ne puissent être protégées parce qu'une condition de protection ne peut être
remplie. La Cour était d'avis que les conditions de protection, et notamment cellede
reproductibilité, doivent être aménagées de telle manière que laprotection légalement
prévue puisse êti-e réalisée en pratique, d'autant plus que la multiplication du premier
résultat d'un travail d'obtention est d'une importance pratique et économique plus
grande (méritant dès lors protection) que larépétition du procédé d'obtention, qui est
surtout intéressant du point de vue de l'histoire des sciences.
On sent dans ce raisonnement de manière implicite un argument qui aété utilisé par
la Grande Chambre de recours de l'OEB pour justifier la protection d'une deuxième
indication thérapeutique ou d'une indication ultérieure, à savoir «l'obligation
fondamentale de protéger des inventions en principe brevetables»^. Cela signifie en
d'autres termes que l'interprétation doit permettre de protéger des inventions qui
donneraient lieu à ladélivrance debrevets si laCBE n'avait pas prévu leur exclusion.
Cet argument pour le moins surprenant à été atténué par la Chambre de recours
technique selon laquelle «lesconsidérations concernant l'étenduedes revendications et
l obligation defournir un exposé suffisant de l'invention sont commandées par la
nécessité d'assurer une protection équitable au demandeurComme ce principe
devrait cependant être évident (qui aurait songé de traiter un demandeur de manière
^ Voy. par exemple E. VON PECHMANN, Sind Vermehrungsansprache bei biologischen Erfmdungen
ungesettlich ?, GRUR 1975, p.395 et sv.(398).
®Voy. le chapitre II de la troisième partie.
' Voy. par exemple W. TROSTEDT, Patentrecht und Gentechnologie, GRUR 1986, p.640 et sv.(643): VON
PECHMANN. loc.cit.
^ BGH 12 février 1987, GRUR Int. 1987, p.357 (359) - Tollwutvinis. Voy. de manière similaire en matière
de protection des obtentions végétales BGH 15 décembre 1987, GRUR 1988, p.370 - Achat: le critère
essentiel d'interprétation est le but de la loi.
' Grande Chambre de recours, 5 décembre 1984 (Gr 06/83), J.O. de l'OEB 1985, p.67 et sv.(69-70) -
Deuxième indication médicale/PHARMUKA: «En raison de l'obligation générale de breveter les
inventions, procédant de l'artJ2(l) de la CBE, ilapparaît légitime de déduire lecaractère denouveauté dela
préparation d'une substance ou composition en soi connue, de la nouveauté de son nouvel emploi
thérapeutique, qu'une application pharmaceutique de cette substance ou composition ait été ou non connue.
La Grande Chambre de recours reconnaît à cette obligation fondamentale de protéger des inventions en
principe brevetables une telle importance quelle estime que d'autres principes développés dans lapratique
ou lajurisprudence de différents Etats contractants doivent lui céder le pas.» Cette vue n'est cependant pas
partagée par l'Office néerlandais des brevets: voy. la note 2 supra.
Chambre de recours technique 3.3.2, 27 janvier 1988 (T 292/85), J.O. de l'OEB 1989, p.275, n° 3.1.5 (cf.
3.1.2) - Expression polypeptidique/GENENTECH.
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inéquitable ?), on ne peut s'empêcher de penser que le qualificatif «équitable» est
utilisé pour cacher une contrariété éventuelle à la CBE.
De manière générale, les répercussions concrètes d'une interprétation, entraînant
soit l'absence soit l'existence d'une protection totale ou partielle, sont invoquées pour
faire prévaloir l'uneou l'autre interprétation". Alorsqu'endoctrine, on cite surtout des
préoccupations d'ordre économique, les tribunaux ont fait référence, par exemple, à la
protection insuffisante d'un obtenteur en cas d'interprétation restrictive^^ ou à
l'obstacle à la liberté derecherche encasd'interprétation extensive^^.
B." L'interprétation linguistique
Le droit européen des brevets se caractérise par l'existence, dans les dispositions
légales relatives aux innovations biologiques, de nombreux termes techniques
nécessitant des précisions sémantiques. Par ailleurs, les art.52(4) et 53b] CBE ontfait
l'objet d'analyses grammaticales afin de combler des lacunes ou de dégager une règle
générale pour les cas douteux. L'interprétation linguistique adonc sa place en Europe
dans l'arsenal des instruments juridiques utilisés pourdéceler le sens des termes de la
loi sur les brevets.
^s discussions sur labrevetabilité des micro-organismes constituent un exemple
typique de cette approche, où une combinaison d'interprétations sémantique et
grammaticale ou logique ont abouti à une solution favorable. Comme le terme «micro
organisme» n'est défini nulle part, ildoit à son tour être interprété. La pratique yinclut
déjà les virus et les plasmides, eton a suggéré qu'il devrait être interprété de la manière
la plus large, tenant compte de la nécessité de suivre le développement technologique
dans le domaine, une telle interprétation ne devant d'ailleurs pas nécessairement
correspondre à l'usage dans d'autres milieux scientifiquesi^.
Les termes de l'art.52(4) ont également déjà fait l'objet d'interprétations
linguistiques diverses sur la portée précise des différentes méthodes exclues (par
exemple la thérapie, le diagnostic)'®, la délimitation mutuelle des concepts (par exemple
les procédés dobtention d'animaux et les méthodes de traitement) et la signification de
la présomption d'absence d'application industrielle pour le son des traitements mixtes
(par exemple les traitements à but ou effet esthétique)
Dans les pays de la Common law, les attitudes quant à l'utilisation d'une
interprétation linguistique ne sontpas uniformes.
" Cf. en doctrine par exemple BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.134-35 àpropos de
produits de la nature.
'2 Voy. BGH 15 décembre 1987, GRUR 1988, p.370 - Achat.
Voy. Brenner v. Manson, 148 U.S.P.Q. 689 (695-96) (S.C. 1966); Genentech's Patent, [1987] R.P.C.
553 (596)t
Voy, le chapifre H, section 2, §2 de la deuxième partie, et déjà BOSSUNG, loc.cit., p.l26, suggérant
qu une interprétation purement grammaticale pourrait aider à obtenir une protection per se pour les micro-
organismes.
R. TESCHEMACHER, Patentable subject matter under the European Patent Convention in the field of
biotechnology. Symposium on the protection of biotechnological inventions (organized by the WIPO
and Comell Univ., Dep. of Agric. Econ., Ithaca, New York, June 4 - 5, 1987), p,87 et sv.(93).
Voy. par exemple Unilever (Davis') Application; [1983] R.P.C. 219 avec une longue discussion du mot
«therapy»-, Trib.Féd. 21 septembre 1982, ATF 108 II 221, et BPatG 19 janvier 1984, BPatGE 26, p.llO
sur les teimes «méthode de diagnostic».
Voy. le chapitre IV, section 1de la deuxième partie.
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Selon la Cour Suprême d'Australie, par exemple, on s'attache moins à la recherche
dedéfinitions des termes «marner ofmanufacture» ou «composition ofmatter» utilisés
dans toutes les lois sur les brevets des pays de cette tradition juridique, ou des
différents sens d'un mot, qu'au sens global du texte et au but du Statute ofMonopolies
(auquel le texte de la loi australienne et de la loi anglaise se référaient); au moment de sa
rédaction en 1623, on n'a d'ailleurs pas pu imaginer de placer sur l'idée
d'encouragement du développement national (qui se trouve à la source de cette
disposition) une formulation verbale exacte, de sorte qu'il ne serait pas justifié de
vouloir le faire aujourd'hui'^ Une attitude similaire est adoptée par les tribunaux
américains.
La Cour Suprême irlandaise, par contre, a procédé à une analyse sémantique des
termes précités, et conclu qu'ils nè s'appliquent pas à un organisme vivant'^. La
jurisprudence canadienne va dans le même sens^o.
L'utilisation de concepts juridiques non définis par le législateur a toujours suscité
des interprétations linguistiques. Comme le droitdes brevets se sert nécessairement de
nombreux termes techniques, le besoin de telles interprétations augmente lorsque les
termes ne sont pasdéfinissables facilement et sans équivoque (par exemple «nature»
«race animale»'^).
C.- L'interprétation évolutive
La nécessité de combiner des interprétations téléologique et linguistique soulève
inévitablement la question de l'adaptation du sens des textes aux circonstances
changeantes. Ce sont surtout les concepts généraux qui ont été mis à l'épreuve du
temps et dont la jurisprudence a dû dégager des significations tenant compte de
l'évolution qui a eu lieudepuis leurpromulgation.
La Cour Suprême d'Australie, par exemple, a estimé que le but du Statute of
Monopolies était de stimuler un développement qui déjà en 1623 était conçu comme
non prévisible. Et elle considère qu'il serait insensé de vouloir définir les concepts
utilisés à ce moment, alors que la science a fait de tels progrès que les applications
concrètes de la notion qui était familière en 1623 peuvent être considérées cotome
fournissant seulement les applications évidentes dela large portée du concept^^.
La Cour fédérale allemande de son côté a mis en cause l'interprétation
«historisante» du concept de «technique»^^ (voy. le chapitre I): «Lm. science et la
technologie ont évolué de manière significative entre-temps. En particulier,
l'agriculture a été largement reconnue, les méthodes chimiques peuvent être prévues
avec une précision considérable et les phénomènes et lesforces biologiques sont
devenues depuis longtemps l'objet de recherches scientifiques précises. Une
Nation^ Research Development Center's Application, [1961] R.P.C. 134 (141-42) (High Court of
Australia): «It is a mistake to treat the question whether a given process or product is within the
définition as ifthat question could be restated in the form: Is that a manner (or a kind) ofmanufacture? [...]
The right question is: Is this a proper subject of letters patent according to the principles which have
been developedfor the complication ofsection 6 cf the Statute ofmonopolies ?»
" Ranks Hovis McDougall Ltd. v. Contr. of Patents, [1978] F.S.R. 588. Voy. le chapitre I, section 2, §3.
20 Pioneer Hi-Bred v. Commr. of Patents, 14 C.P.R.(3d) 491 (496).
Voy. par exemple M. OPHIR, Pandora's box revisited ? The patentability of microorganisms and the
Ciba-Geigy applications, Patent World January 1990, p.36.
Voy. par exemple V. VOSSIUS, Patentschutz fûr Tiere; Krebsmaus/HARVARD, GRUR 1990, p.333 et sv.
^ Voy. la note (18).
^ BGH 29 mars 1969, GRUR 1969, p.672 - Rote Taube.
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interprétation historique du terme invention estd'autant moins sati^aisante [...] que
l'idée d'invention est une notion fondamentale dans un domaine où le rôle le plus
important que la loi doit jouer est de prendre en compte les résultats brevetables de
l'état le plus récent de la science et de la recherche. Aussi, l'esprit de la loi sur les
brevets non seulement permet, mais impose même de faire appel aux derniers
développements de la connaissance scientifique pour interpréter cette notion
d'invention qui n'a pas été analysée avecplus deprécisionpar le législateuret qui,de
par sa nature, nécessite d'être définie par les tribunaux. [...] Nous sommes saisis de la
questionde savoir si lesphénomènes et lesforces biologiques peuvent être traités de la
mêmefaçon que ceux de nature technologique. Acetégard, encore unefois, ceque le
législateur en 1877 a considéré comme «technologie» est de peu d'importance
aujourd'hui; ce qui importe plutôt, c'est de savoir comment les phénomènes et les
forces biologiques doivent être compris et classéscompte tenu de l'état de la science.»
Cette acception ouverte et évolutive du concept de technique^s a également été
consacrée par laCour Suprême des Etats-Unis: selon elle, exiger que le législateur ait
prévu toute l'évolution scientifique ettechnologique (pour déterminer a priori cequi est
brevetable) enlèverait toute signification au système des brevets, et s'il n'a pas exclu
expressément lamatière vivante, lajurisprudence ne doit pas l'exclure au motif que le
législateurn'aurait pas songé (ou pu songer) à l'y inclure^^.
Mais on trouve également des décisions qui se réfèrent à la volonté originale du
législateur pourinterpréter le sens et la portée de textes ambigus^^.
§ 3. Juge et législateur
A." Généralités
Interpréter un texte légal implique qu'on l'applique sans le changer, en laissant ainsi
en dernière instance aujuge le soin de donner un sens à ce que le législateur a faitou
voulu faire, sinon même de suppléer ce qu'il aurait dû faire.
Dans undomaine où lescarences législatives sont souvent déplorées, ladélimitation
respective des pouvoirs du juge et du législateur est un sujet crucial, et ce thème
apparait logiquement dans plusieurs décisions importantes, qui ont pris des attitudes
opposées sur cette question fondamentale.
En ce qui concerne la question de reproductibilité, par exemple, la Cour fédérale
allemande a d'abord jugé qu'accorder un brevet pour un micro-organisme en tant que
tel, ou pour un procédé de multiplication, sans indiquer comment l'homme du métier
peut obtenir ce micro-organisme, est tellement étranger au droit des brevets qu'il ne
peut pas être justifié par une création jurisprudentielle modifiant la situation juridique
existante, mais seulement par une modification de la loi sur les brevets. La Cour a
estimé qu'elle pouvait seulement appliquer la loi en vigueur, mais qu'elle n'était pas
autorisée à créer à la place du législateur une réglementation spécifique pour les
25 En sa faveur aussi, par exemple HESSE, loc.cit., p.647; R.E. BLUM, Fragen der Patentfâhigkeit auf dem
Gebiet der lebenden Materie, GRUR Int. 1981, p.293 etsv., qui ajoute cependant que cela n'implique pas
automatiquement l'opportunité de la protection par brevet.
Diamond v. Chakrabarty, 206 U.S.P.Q. 193 (199-200) (S.C. 1980).
Voy. par exemple Division d'examen de l'OEB, 14 juillet 1989, J.O. de l'OE 1989, p.451, n" 7.1.1 -
Souris oncogène/HARVARD (la décision est en instance d'appel). De manière implicte également Re
appUcation for Patent by Pioneer Hi-Bred, 11 C.P.R.(3d) 311 (319, 321); Pioneer Hi-Bred v. Commr. of
Patents, 14C.P.R.(3d) 491 (496) (voy. ci-après).
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inventions microbiologiques, prenant encompte les intérêts de toutes lesparties^». Elle
estcependant revenue sur cette position sur la base d'une interprétation téléologique et
par un souci de conformité audroit européen desbrevets, sans se prononcer surle rôle
du législateur, si ce n'est qu'incidemment en constatant que la modification légale
intervenue entre-temps (qui ne concerne cependant pas ce point) et la ratification du
Traité de Budapest par l'Allemagne constituent des raisons de reconsidérer la
jurisprudence antérieure^'.
Dans plusieurs pays de la Common Law, des jugesont décidé qu'ils ne pouvaient
pas accorder une protection pour certains types d'inventions sans prise de position
claire du législateur.
Ainsi aux Etats-Unis, la Cour Suprême a statué qu'un brevet de procédé chimique
sans indication d'une utilité spécifique créerait un monopole du savoir tel qu'il peut
seulement être accordé si c'est clairement commandé par la loi^o. Son homologue
irlandais a jugé que même s'il est entièrement admis qu'il est, ou peut être, dans
l'intérêt public d'accorder un brevet pour de nouveaux micro-organismes, cette
question est du ressort du législateur, non du juge, etce dernier doit décider ceque le
législateur a promulgué etnon cequ'il voulait ou aurait dûpromulguerai. EnNouvelle-
Zélande, la Cour d'appel a refusé d'accorder des brevets pour des procédés de
traitement thérapeutique parce que le législateur n'avait pas donné d'indication en ce
sensuelle a estimé que même si des brevets sont souhaitables, le droit des brevets est
trop coniplexe et implique des aspects commerciaux et scientifiques qui sont endehors
de l'expérience de tous les jours etdes connaissances de la Cour, de sorte que celle-ci
ne doit pas prendre position en faveur d'une protection^z. La Cour d'appel anglaise a
jugé que même s'il existe de bons arguments d'opportunité deprotéger une invention
donnée qui ne remplit pas les conditions de protection, il n'appartient pas au juge de les
apprécier, mais au législateur^^. Enfin, la Cour Suprême canadienne a décidé de
manière similaire que les tribunaux n'ont pas le droitd'étendre au-delà des limites de la
législation la portée de laprotection parbrevet^^.
Bien quece type d'argument soit surtout utilisé pour faire échec à la brevetabilité, il
existe aussi des exemples en sens contraire. La Cour Suprême des Etats-Unis par
exemple a jugé plusrécemment que les tribunaux ne doivent pas lire dans la loi sur les
brevets des limitations ou conditions que le législateur n'a pas exprimées, justifiant
^nsi labrevetabilité de micro-organismes modifiés par une intervention humaine^^. La
jurisprudence va implicitement dans le même ses en reconnaissant une obligation de
protéger des inventions en principe brevetables etlanécessité d'assurer une protection
équitable au demandeur (voy.Ie § 2, A ci-avant).
B.-Le rôle des législations spéciales en matière végétale
Des divergences d'opinion révélatrices des conceptions sur les rôles respectifs dujuge et du législateur dans le domaine de la protection des innovations biologiques se
28 BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 (432, 434) - Bâckerhefe.
BGH 12février 1987, GRUR Int. 1987, p.367 - Tollwutvirus, note F.K. BEIER.
Brenner v. Manson, 148 U.S.P.Q. 689 (695) (S.C. 1966).
Ranks Hovis McDougall v. Contr. of Patents, [1978] FS.R. 588 (593) (High Court ofIreland).
Voy. Y. CRIPPS, The refusai ofpatents for methods ofmédical treatment - Apreference for parliamentaiy
guidance, EIPR 1983, p.l73 et sv.
" Genentech Inc.'s patent, [1989] R.P.C. 147 (259-60, 269).
^ Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Canada, 25 C.I.P.R. 1(S.C. 1989).
Diamond v. Chakrabarty, 206 US.P.Q. 193 (196) (S.C. 1980).
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manifestent de manière plus spécifique à propos du rôle des législations spéciales en
matière végétale dans l'appréciation de la brevetabilité d'autres formes de vie, non
expressément prises en compte dans les textes.
Au Royaume-Uni, par exemple, l'existence d'une loi sur la protection des
obtentions végétales n'a pas été considérée comme un indicepar la Chambre des Lords
que le législateur a seulement voulu protéger la matière vivante (in casudes procédés
microbiologiques) par des lois spéciales, parce que selon elle l'obtention (par des
techniques de mutation) et l'utilisation de micro-organismes se comportant
différemment de l'environnement naturel ne ressemble pas à l'obtention de plantes^®.
Dans l'arrêt Chakrabarty, la Cour Suprême américaine a jugé que l'existence de
législations spéciales en matière végétale ne signifiait pasquele législateur avait voulu
exclure l'ensemble de la matière vivante (en l'occurrence les micro-organismes) du
champ d'application du Utility Patent Act". De l'avis de l'Office des brevets, cet
argument ne vaudrait même pas à l'égard la matièrevégétale ainsi visée^».
Au Canada par contre, l'absence de toute législation spéciale de protection des
obtentions végétales a été considérée comme un indice que la politique officielle
consiste à ne pas accorder de protection aux nouvelles variétés végétales '^. De manière
similaire, leTribunal fédéral allemand des brevets aestimé plus dedix ans auparavant
quemême si le législateur a eu l'intention supplémentaire (au-delà de celled'interdire la
double protection des variétés végétales) de faire jouer au droit des brevets un rôle
supplétif pour les variétés non protégées par la loi sur la protection des obtentions
végétales, cela n'a pas été exprimé dans la loi et ne peut donc êo-e retenu par le juge''^ '.
C." Le rôle de l'intérêt public
La prise en compte par lajurisprudence d'un intérêt public autre que celui que le
système des brevets est appelé àpromouvoir est un événement assez rare etindique les
limites que les juridictions ne veulent franchir sous peine d'empiéter sur des
prérogatives du législateur.
Dans l'arrêt Chakrabarty, la Cour Suprême américaine a refusé de tenir compte des
dangers potentiels du génie génétique en tant que motif de refus de la brevetabilité d'un
micro-organisme modifié génétiquement: elle s'est bornée à interpréter la loi surles
brevets, guidée par le principe constitutionnel d'encouragement des sciences et
techniques utiles, qui est censé tenir compte de l'intérêt public. Aussi longtemps que le
législateur n'exclut pas certains types d'inventions, les juridictions ne doivent selon
elle pas non plus le faire, mais appliquer les textes tels qu'ils existent^i.
D autres juridictions se réfèrent à la notion d'intérêt public conjointement avec des
arguments déjà mentionnés. LaCour Suprême irlandaise parexemple ajugé que même
si la brevetabilité demicro-organismes per seestsouhaitable pour des raisons d'intérêt
public, elle doit s'en tenir strictement à ce que le législateur aédicté. La Cour d'appel
anglaise apris une décision similaire en ce qui concerne une substance produite par des
techniques de génie génétique. De manière analogue, la Cour d'appel de Nouvelle-
American Cyanamid v. Berk. [1973] FS.R. 487 (511-13).
" Diamond v. Chakrabarty, 206, U.S.P.Q. 193 (198-99) (S.C. 1980).
Ex parte Hibberd, 227 U.S.P.Q. 443 (POBA 1985).
39 Re application for Patent by Pioneer Hi-Bred Ltd., 11 CJ'.R.(3d) 311 (321). Confirmé en appel: Pioneer
Hi-Bred v. Commr. of Patents, 14C.P.R.(3d) 491 (496).
BPatG 16octobre 1973, GRUR 1975, p.654 (655) - Usambara-Veilchen.
206 US.P.Q. 196 (199 et sv.)
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Zélande a jugé à propos de méthodes de traitement médical qu'il appartient au
législateur de peser les différents aspects et intérêts en cause, et que les tribunaux ne
doivent pas prendre position en rompant l'équilibre établi puisqu'il y a des éléments
qui lui échappenfz. Au Canada enfin, la Chambre de recours de l'Office des brevets a
refusé d'accorder un brevet pour une variété de soya, parce qu'il n'apparaissait pas que
le législateur avait l'intention deprotéger ce genre d'innovation, puisque, contrairement
auxEtats-Unis, il n'avait paspromulgué des lois spéciales en vue de la protection des
obtentions végétales'*^.
§ 4. Stratégies d'interprétation
A.- Introduction
Les problèmes d'interprétation apparaissent leplus souvent denature ponctuelle, de
sorte que les solutions qu'on y apporte devraient aussi avoir une portée limitée, même
si l'enjeu pratique ou économique peut le cas échéant être considérable.
On rendrait cependant mal compte de laréalité sionperdait devue l'image globale
que présente l'ensemble des interprétations sur des points connexes, liés dans la
présente matière à labrevetabilité de principe de certaines inventions biologiques.
On peut en effet constater en doctrine un enchaînement progressif (dans le sens
d'une extension) des interprétations que les auteurs voudraient voir consacrées par la
jurisprudence, et qui le sont d'ailleurs dans une large mesure. La stratégie consiste à
obtenir d'abord un jugement dans un pays et/ou sur un point qui provoque lemoins de
discussions, et à l'étendre ensuite progressivementà d'autres éléments ou domaines et
pays qui initialement semblaient plus problématiques.
L'^e essentielle utilisée dans ce «combat» est l'argument d'égalité de traitement,
c'est-à-dire: si la protection est accordée à un groupe de personnes pour un objet
particulier, dans un secteur ou un pays donnés, on soutient qu'elle doit aussi l'être à
ceux qui se trouvent dans une situation similaire, mais actuellement moins favorable
d'un point de vue juridique. Comme la loi ne fait pas de distinction entre les
demandeurs, c'est évidemment l'objet de leur activité (et de leur demande de
protection) qui est en cause. Selon les circonstances (et les besoins de la cause), on
souligne d'ailleurs aussi les dissemblances, quand il s'agit d'obtenir un traitement
différencié, mais plus favorable que larègle générale qui peut prévoir une exclusion de
la brevetabilité; de telles situations sont fréquentes dans le domaine des innovations
biologiques.
L'argument d'égalité a été utilisé sous différentes formes, et on passera brièvement
en revue les plus courantes avant de les commenter à la section suivante.
B.- L'égalité matière vivante - matière inerte
Les inventeurs dans le domaine de la microbiologie furent les premiers à invoquer
les similitudes avec le secteur chimique pour être traités sur un pied d'égalité avec
Voy. les notes (31) - (33) ci-avant.
Re application for Patent by Pioneer Hi-Bred Ltd., 11 C.P.R.(3d) 311 (319). Confinné en appel: Pioneer
Hi-Bred v. Conrnir. of Patents, 14C.P.R.(3d) 491 (496).
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celui-ci, et cette assimilation a été réalisée sans problèmes pour les procédés
microbiologiques (notamment de fermentation)'^.
On a bientôt compris que ce traitement égalitaire rendrait inévitable par lui-même
l'insertion de la matière vivante dans le domaine de la technique, donc du domaine des
brevets'^ ^. Ceci s'est fait par la mise en évidencedes similitudesde la matière vivante et
des substances chimiques, ou de la nature essentiellement chimique des organismes
vivants et de leurs composantes. Ainsi, la distincdon entre matière vivante et matière
inerte n'a pas été jugée pertinente par la Cour fédérale allemande pour justifier des
exclusions du champ de brevetabilité, parce que les organismes vivants sont, selon
elle, aussi formés de matière composée des mêmes éléments de base que tous les autres
phénomènes matériels''^.
Dans les deux arrêts Bergy, la Cour d'appel fédérale américaine a estimé que la
nature et les utilisations, commerciales de cultures biologiquement pures de micro-
organismes sont analogues, quant à leur utilisation pratique, à des substances
chimiques inanimées, comme des réactifs ou catalyseurs utilisés dans l'industrie
chimique, etqu'il n'y a pas de raison de les exclure de labrevetabilité parce qu'ils sont
vivants. Elle a déclaré que «la vie est largement de la chimie», et ce n'est que parce
qu'ils sont vivants que les micro-organismes sont utiles. Leur caractère vivant, que ne
possèdent pas les substances chimiques actives, constituerait une différence sans
signification légale, de sorte que les deux doivent être traités de la même manière au
regard de l'art. 101 de la loi sur les brevets'*'^ .
^De^ manière similaire, la Chambre de recours de l'Office canadien des brevets a
décidé que toutes les nouvelles formes de vie (notamment les micro-organismes etles
cellules)^ qui sont produites «en masse», comme c'est le cas pour la préparation de
composés chimiques, et qui sont formées en si grand nombre que toute quantité
mesurable possédera des propriétés et caractéristiques uniformes, sont brevetables'^ ^.
Enfin, les auteurs considèrent généralement que la génétique n'est rien d'autre que
de la chimie'*® et que le matériel génétique est purement chimique et doitdès lors être
traité comme les autres substances de cette nature, sans qu'on doive s'y référer en tant
que matière vivante^°. Cela n'empêche cependant pas que dans un autre contexte
Cf. E. VON PECHMANN, Ober nationale und internationale Problème des Schutzes mikrobiologischer
Erfindungen, GRUR 1972, p.51 et sv., réduisant le rôle des micro-organismes à celui d'un moyen
technique en vue de la production de substances chimiques. Selon U. FITZNER, Der patentrechtliche
Schutz mikrobiologischer Erfindungen (thèse, Berlin 1982), p.58 et sv., 150 et sv., l'essentiel n'est pas
l'implication de micro-organismes, mais la conformité aux méthodes généralement appliquées aux
cultures typiques de micro-orgamsmes (unicellulaires), le rôle capital étant joué par les enzymes qui ont
ceci de particulier qu'ils se trouvent dans des organismes vivants, mais remplissent les fonctions d'un
catalyseur chimique.
Voy. par exemple V. VOSSIUS, Der Patentschutz von Mikroorganismen und Viren nach dem deutschen
Patentgesetz und dem zukùnftigen Europaischen Patentùbereinkommen, GRUR 1973, p.l59 et sv.; H.C.
WEGNER, Patenting nature's secrets - microorganisms, 7 IIC 235 (1976); D.K. McDONALD, The
patentability of living matter under 35 U.S.C. 101: in re Bergy, 58 Nebr.L.Rev. 303 (326 et sv.) (1979);
U. D.E. BLUM, Der Patentschutzfur mikrobiologische Erzeugnisse nach dem schweizerischen Patentrecht
und dem Europaischen Patentùbereinkommen (Verlag Ostschweiz, St. Gallen 1979), p.58; R.
TESCHEMACHER, Die Patentfâhigkeit von Milo'oorganismen und Viren nach deutschem und
europaischem Recht, GRUR 1981, p.357 et sv.(358).
BGH 27 mars 1969, GRUR 1969, p.672 (673) - Rote Taube.
In re Bergy, Coats and Malik, 195 U.S.P.Q. 344 (348-51) (CCPA 1977); in re Bergy, Coats and Malik
201 U.S.P.Q. 352 (372-75) (CCPA 1979).
Application of Abitibi Co., 62 C.P.R.(2d) 81 (1982).
Voy. déjà L. HEYDT, note sous l'arrêt Rote Taube, GRUR 1969, p.675.
Voy. le chapitre II, section 2, § 3 de ladeuxième partie.
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(notamment en ce qui concerne le dépôt pour remplir la condition de divulgation
suffisante), ils considèrent ce matériel susceptible de réplication comme pouvant être
couvert par le terme de «micro-organisme» et dès lors être soumis aux règles
favorables applicables à ceux-ci^^
C." L'égalité entre les différentes formes de vie
Les succès obtenus dans la protection des micro-organismes ont suscité des
demandes de protection pour d'autres formes de vie. Ainsi, les inventeurs généticiens
travaillant en matière végétale voudraient avoir les mêmes avantages que leurs
collègues s'occupant des micro-organismes52. Et si on peut breveter un micro
organisme - produit de l'homme (voy. le chapitre I), pourquoi ne pas appliquer la
même solution aux végétaux transgéniques ?53
Si tel est le cas, quel motif yaurait-il de raisonner différemment à propos des
animaux ?Le pas a été franchi aux Etats-UnisS^^, il est suggéré en Europe^s (d'autant
plus que les végétaux et les animaux sont traités sur un pied d'égalité dans l'art.53b])
et ne fait en réalité que ressusciter d'anciennes revendications de ne pas traiter les
obtenteurs d'animaux de manière moins favorable que les obtenteurs de plantes®^.
Enfin, on assimile aux micro-organismes toutes les formes de cellules. Mais on
n'hésite pas à souligner les différences entre l'homme et l'animal, par exemple, pour
revendiquer que certaines exceptions au champ de brevetabilité (notamment dans le
domine des méthodes de traitement et de diagnostic, qui s'appliquent de manière
identique aux deux) soient limitées au premier^^.
D.- L'égalité entre les secteurs économiques et les pays
L'argument d'égalité de traitement entre secteurs d'activité se confond
essentiellement avec ceux exposés aux paragraphes précédents. Signalons cependant
qu àun moment où la brevetabilité des micro-organismes n'était pas encore un sujet de
discussion, les obtentem de plantes, ne pouvant obtenir des brevets, ont revendiqué
une récompense similaire àcelle des inventeurs pour leur activité créatrice, ce qui a
abouti à l'instauration des systèmes spécifiques de protection des obtentions
végétales^®.
La protection accordée dans un pays étranger est très souvent utilisée pour justifier
des exigences de protection dans son propre pays àcause des effets négatifs allégués
de cette disparité légale ou jurisprudentielle, notamment sur le plan économique.
Voy. le chapitre m de la troisième partie.
exemple B. ROTH, Gegenwàrtige Problème beim Schutz von Erfmdungen auf dem Gebiet der
Pflanzenbiotechnologie, GRUR Int. 1986, p.759 et sv.(765).
" Voy. ex parte Hibberd, 227 U.S.P.Q. 443 (POBA 1985).
Ex parte Allen, 2 U.S.P.Q.2d 1425 (Bd.App.&Int. 1987).
Voy. par exemple E. VON PECHMANN, Ist der AusschluB von Tierziichtungen und Tierziichtungsverfahren
vom Patentschutz gerechtfertigt ?. GRUR Int. 1987, p.344 et sv.(345-46).
Plant Patent Act R.S. ALLYN, The first plant patents (Educational Foundations, New
York 1934), p. 10; J.A. DIENNER, Patents for biological specimens and products, 35 J.P.O.S. 286 (289-
90) (1953). En Europe HESSE, loc.cit., p.645; LE MEME, Der Schutz der zUchterischen Leistung und die
Grundrechte. GRUR 1971, p.lOl et sv.
Voy. lechapitre IV, section 1, §5 de ladeuxième partie.
Voy. lechapitre II, section 2 de ladeuxième partie.
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Ceci est vrai tant pour les comparaisons intercontinentales entre les trois pôles
économiques constitués par l'Europe, les Etats-Unis et le Japon, qu'entre Etats
membres de la CBE, dont les législations et jurisprudences ne sont pas harmonisées
sur tous les points (voy. par exemple le sort des variétés végétales non protégeables
sous le système UPOV, le dépôt de micro-organismes pour satisfaire la condition de
reproductibilité et la «solution de l'expert» en matière de remise d'échantillons de
micro-organismes déposés).
Des décisions deCours Suprêmes étrangères sont d'ailleurs fréquemment citées en
tant que précédents dotés d'une autorité juridique quasi-universelle, en tout cas non
linûtée àl'ordre juridique dont ils appliquent les règles (voy. par exemple l'importance
des airêts «RoteTaube» et «Chakrabarty») '^.
Notons enfin que si lepoids de l'argument égalitaire s'accroit avec le nombre des
secteurs ou de pays que l'on peut citer comme exemples à suivre, cela n'empêche pas
que l'on invc)que des situations exceptionnelles ou minoritaires en tant que modèles
lorsqu'il s'agitde conforter une position ou de renverser une solution existante.
Section 2. Appréciation
I^s techniques d'interprétation décrites àla section précédente appellent une analyse
critique qui montrera que ces modes formels de justification des solutions adoptées,
qu'elles soient favorables ou défavorables àla protection, ne constituent qu'une façade
cachant des arguments de fond non avoués, et qu'ils ont pour conséquence de confier
des décisions d'une importance considérable àdes instances qui ne sont ni préparées ni
légitimées pourfaire cette œuvre quasi-législative.
§ 1.Importance du langage
Le juriste ne peut manquer d'être frappé par l'importance du langage et de la
terminologie dans la description des connaissances scientifiques et de la
conceptualisation du monde vivant. Joignant àceci l'impact du langage juridique quand
il s'agit d'intégrer ces connaissances dans des normes juridiques, on mesurera
1influence du facteur linguistique dans l'étude de la présente problématique. Acela
s'ajoutent encore dans les instruments internationaux les problèmes de traduction de
termes qui sontrarement entièrement équivalents^^.
L'importance du langage est particulièrement marquée dans les dispositions
d'exception à des principes généraux: en effet, toute règle d'exception doit être
59 Dans sa décision du 14 juillet 1989, J.O. de l'OEB 1989, p.451, n° 9-Souris oncogène/HARVARD, en
matiere animale, la Division d'examen de l'OEB a pris bonne note de l'évolution dans d'autres pays tels
qiw les U.S.A. et le Japon, mais elle aajouté correctement que la législation de ces pays est différente de la
CBE et ne peut dès lors servir comme modèle ou précédent (la décision est en instance d'appel).
Par exemple: les termes «Vermehrungsmaterial» ou «propagating material» couvrent les termes «matériel
de reproduction (sexuée) et de multiplication (végétative)»: cf. UPOV, Actes (1978), p. 152, àpropos de
lart.5, p^.ler CPOV. Voy. aussi la traduction incorrecte de «races animales» par «Tierarten» (espèces
animales) dans lart.53b] CBE (voy. VOSSIUS, loc.cit.), ou les difficultés de traduire les termes
etc.; ZANDER, Handwôrterbuch der Pflanzennamen (3.Aufl., F. ENCKE, G.
BUCHHEIM, S. SEYBOLD) (Verl. E. Ulmer, Stuttgart 1984), p.19.
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clairement rédigée pour pouvoir être facilement appliquée. Or, à cet égard, l'art.SSb]
CBE (et dans une moindre mesure rart.52(4)) constitue un contre-exemple typique.
Les termes utilisés sont peu précis (par exemple «essentiellement biologique»,
«microbiologique»), certaines catégories ne sont pas mentionnées (par exemple les
micro-organismes et cellules de tout genre), et on n'indique pas de critère général
permettant de déterminer la portée des exclusions et le sort des cas douteux.
Les termes «biologique» et «microbiologique», par exemple, sont utilisés à mauvais
escientdans rart.53b]: strictement parlant, ils qualifient l'appartenance à une branche
scientifique (la biologie, lamicrobiologie)^!, alors qu'ils sont utilisés ici pour qualifier
des procédés non en tant que parties de l'outillage deces branches scientifiques, mais
sous d'autres aspects;
• le terme «biologique» semble renvoyer au sens courant de «naturel, non contrôlé
par l'homme»;
• le terme «microbiologique» fut utilisé au départ pour désigner des procédés utilisant
des micro-organismes et a été étendu aux procédés de modification génétique de
micro-organismes. Mais de manière générale, ce terme peut également désigner la
nature spécifique de certaines techniques applicables à la matière vivante de nature
microscopique, qu'il s'agisse d'organismes autonomes ou de cellules faisant partie
d'un ensemble plus complexe.
On ne peut p^ conséquent opposer, comme le font certains auteurs, le domaine de
la «(macro-)biologie» et celui de la «micro-biologie», car les procédés
microbiologiques peuvent enfait aussi être «essentiellement biologiques» comme tout
procédé (d'obtention) dont soit la mise en œuvre ne requiert pas d'intervention
humaine (ou seulement demanière insignifiante), soit lerésultat ne peut être contrôlé et
prédit par l'homme du métier. Dans le premier cas, le brevet peut être refusé parce qu'il
ne s'agit pas d'une invention ou parce qu'une des conditions de fond n'est pas remplie;
dans le deuxième cas, l'octroi du brevet échoue parce que la condition d'indication
d'une voie reproductible d'obtention n'est pas remplie. L'exclusion des procédés
essentiellement biologiques d'obtention est donc inutile et ne fait que compliquer
l'application de la loi, car des exclusions du domaine de brevetabilité ne se justifient
que là où on établit expressément une telle exception alors que les conditions de
protection peuvent être remplies^^^
Par ailleurs, lescatégories d'organismes vivants que l'on retrouve à rart.53b] sont
dépassées: le monde vivant n'est actuellement plus divisé en deux règnes (animal et
végétal) ni en trois (én distinguant un règne des protistes), mais en cinq®^ rien
n'empêche que dans l'avenir une autre classification plus précise, basée sur de
nouvelles connaissances, puisse être élaborée.
La rédaction de cette disposition est donc clairement tributaire des connaissances en
matière biologique etdes possibilités d'intervention humaine dans les processus de vie
dil y a 25 ans ou 30 ans. Si le texte n'a pas changé depuis lors, il n'en est pas de
même des connaissances et techniques, de sorte que la formulation de l'article est
devenue inadéquate pour régir la matière à laquelle il s'applique.
Selon la Division d'examen de l'OEB, 14 juillet 1989, J.O. de VOEB 1989, p.451, n° 7.2.4 - Souris
oncogène/HARVARD, la terminologie scientiHque «utilise l'expression «microbiologique» lorsqu'il
sagit demicro-organismes et le terme «biologie» lorsqu'il estquestion de plantes ou d'animaux, même au
stade cellulaire».
Voy. lechapitre I et lechapitre III, section 1, § 1, B de ladeuxième partie.
63 Voy. le chapitre I, section 3, § 2 et section 5 de lapremière partie.
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Comment faut-il alors l'interpréter (on examinera à la section 3 l'hypothèse d'une
suppression ou d'une nouvelle rédaction) ? Même si les définitions juridiques ne
doivent pas nécessairement correspondre à celles établies par les scientifiques, ces
dernières constituent la source d'interprétation de termes légaux dont le sens n'apas été
précisé. Mais si ceux-ci sont tellement vagues que les connaissances scientifiques
deviennent inutilisables, le juriste devient maître de l'interprétation. Tel semble bien
être le cas en ce qui concerne rart.53b].
Sous le couvert d'une apparente exégèse textuelle, on adopte alors des solutions
dégagées sur la base d'autres considérations, où notamment des arguments
d'opportunité (voy. le chapitre suivant) servent comme critères d'interprétation. Ceux-
ci ne sont cependant jamais pris en compte dans leur totalité et complexité, et on a
l'impression que des questions sont tranchées instinctivement ou intuitivement, en
justifiant les décisions de manière rationelle par des interprétations de textes ou des
raisons non-juridiques*^.
Un exemple typique de solution préconçue est labrevetabilité des micro-organismes
en tant que «produits d'un procédé microbiologique», solution dont même unpartisan
de la protection a pu dire®^: «Ils'agit là, bien entendu, d'un tour de «passe-passe» car
cette interprétation est contraire à la genèse de l'article et contraire même à la
terminologie; car si l'on veut bien comprendre qu'un procédé mettant en œuvre un
micro-organisme estun procédé microbiologique, par contre un procédé depréparation
d'un micro-organisme ne peut être qualifié correctement de «procédé
microbiologique». Il s'agit là d'un abus de langage».
Une analyse similaire pourrait être faite de rart.52(4) CBE^^, et de rart.54(5)67
joint au premier en ce qui concerne la deuxième indication médicale.
Les partisans d'une protection large reconnaissent d'ailleurs que l'OEB a dès le
dépan interprété de manière restrictive les exceptions et fait preuve d'une grande
flexibilité^®. Il est donc logique qu'on ait pu conclure que les textes se sont avérés
assez maniables pour ne pas empêcher laprotection d'une nouvelle technologie, même
si des problèmes ont pu être rencontrés®^.
En fin de compte, il est impossible de vouloir trouver dans les textes en question
quelque chose qui ne s'y trouve pas et que leurs rédacteurs n'ont même pas pu
« Voy. déjà H.H. WILLRATH. Technische Heilverfahren, GRUR 1933, p.681 et sv.(682), à propos de
procédés de traitement thérapeutique.
J. WARCOING, Les développements de la biotechnologie et les brevets d'invention, R.D.P.I. 1/1985,
p.l et sv.(4). En 1973 encore, E. VON PECHMANN (Entwicklungen des Schutzes mifcrobiologischer
Erfindungen, in; Conférence on some topical questions concerning protection of industrial property,
Budapest 1973 (Hungarian Group of I.A.P.I.P., Budapest 1974), p.357 et sv.(360) considérait une
protection de micro-organismes per se comme «illusoire». Même ultérieurement, leur protection par
brevet ne paraissait pas évidente: voy. AIPPI, Annuaire 1974/1, p.48 et sv., Annuaire 1975/11, p.31.
^ Voy. les chapitres IV et V, section 1de la deuxième partie. Comp. E. GUTMAN, Les modalités de la
protection des innovations dans le domaine de la création végétale. Le système des brevets et ses limites
in: M.A. HERMITTE (dir.). Le droit du génie génétique végétal (Lib. Techn., Paris 1987), p.195 et
sv.(197-98): «les art.53b] et 52(4) portent en eux-mêmes les germes de leur érosion», et «l'érosion
semble, en Europe, sur lepoint d'atteindre son terme en ce qui concerne les procédés thérapeutiques ou de
diagnostic».
Voy. la note (4) duchapitre 1er de la troisième partie et les notes (2) et (9) ci-avanL
Par exemple E. VON PECHMANN, Ausschôpfung des bestehenden Patentrechts fur Erfindungen auf dem
Gebiet der Pflanzen- und TierzUchtung unter Beriicksichtigung des Beschlusses des BGH - Tollwutvirus
GRUR 1987, p.475 et sv.(481).
protection of micro-organisms under European patent law, 16 IIC 311 (312)
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imaginer. Il ne s'agit pas d'une question d'interprétation, mais d'opportunité qui doit
être traitée en tant que telle (voy. le chapitre suivant)"^".
§ 2. Mouvement et technique d'expansion
L'extension de la brevetabilité à la matière vivante a été réalisé essentiellement au
cours de la dernière décennie, et le mouvement ne semble pasencore arrivé à sonterme
dans les pays où certaines innovations biologiques ne font pas encore partie du
domaine de protection.
Ce n'est en effet qu'à partir des années septante que les discussions sur la
brevetabilité de la matière vivante per se ont été menées dans la plupart des pays;
auparavant, la question avait seulement parfois été abordée incidemment dans des
décisions relatives aux conditions de protection ou aux produits naturels"'!. Et il faut
reconnaître qu'à ce moment le caractère vivant n'a été perçu comme problématique qu'à
cause desdifficultés d'application desnotions traditionnelles et que des brevets ontété
délivrés pour des organismes vivants (même si leur valeur fut douteuse). Les
discussions sur la brevetabilité ontété suscitées en Europe par l'insertion d'exclusions
expresses de la CBE et aux Etats-Unis par un changement d'attitude de l'Office des
brevets auparavant favorable à laprotection. Seul leJapon et le Canada semblent avoir
eu antérieurement une attitude généralement défavorable.
L'évolution postérieure confirme ce qu'un auteur prédisait au moment des
premières discussions approfondies sur la brevetabilité des plantes, à savoir leseffets
préjudiciels inévitables du premier pas en cedomaine, surtout au regard de laflexibilité
des concepts utilisés enla matière^^ Le chemin parcouru peut être schématisé comme
suit: après une première décision (que ce soit par une juridiction (suprême) ou par un
Office des brevets) favorable à la protection sur un point particulier, les milieux
intéressés ont émis de nouvelles revendications par des interprétations élargissant
l'ouverture obtenue; et vu les faibles résistances à une extension éventuelle, on est
passé aux propositions de suppression des exclusions, notamment en matière végétale
et animale''^.
Les Etats-Unis d'Amérique symbolisent le changement des mentalités qui s'est
opéré en quelques années: de la brevetabilité des micro-organismes dans un affaire
largement discutée et soumise finalement à la Cour Suprême, on est passé après
quelques hésitations et discussions à celle des végétaux et enfin assez rapidement à
celle des animaux, qui n'a plus soulevé d'objections que dans les milieux extérieurs au
monde des brevets, et seulement après coup.
^Les affaires Bergy et Chakrabarty témoignent aussi du succès des stratégies
d interprétation. Après une série d'arrêts de la Cour d'appel fédérale, les deux cas ont
été portés devant la Cour Suprême et, conscient de la valeur de principe de l'arrêt à
venir, Bergy s'estretiré afin d'augmenter les chances d'obtenir unedécision favorable:
Voy. avec force notamment R. LUKES, Das Verhaltnis von Sortenschutz und Patentschutz bei
biotechnologischen Erfindungen, GRUR Int. 1987, p.318 et sv.(323, 326) (à propos des rapports entre
brevets et droits d'obtention végétale).
Il faut rappeler que les techniques fondamentales de génie génétique ont seulement été mises au point au
cours des années septante.
K.A. SCHMIDT, Warum nicht PflanzenzUchtungspatente ?, GRUR 1952, p.l68 et sv.(175).
Les mêmes observations peuvent être faites en ce qui concerne l'interprétation (moins spectaculaire, mais
non moins importante) des conditions de protection.
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car son micro-organisme n'était que purifié, et non modifié génétiquement, et ilrisquait
donc d'être considéré comme un produit de la nature '^*.
En outre, dans les arrêts d'appel, le vivant fut réduit à lachimie et toute spécificité,
pertinente pour le droit des brevets, lui fut déniée (voy. supra)'^ ^ -pous
compris celui de la Cour Suprême) soulignaient d'ailleurs qu'ils se prononçaient
uniquement sur le casdes micro-organismes et qu'une décision favorable n'entraînerait
pas nécessairement la brevetabilité de formes supérieures de vie''®, comme l'avaient
allégué les adversaires de la protection. Cette restriction fut cependant ignorée
ultérieurement, etparl'argument égalitaire, ona obtenu laprotection des autres formes
de vie, qu'il aurait été injuste ou incohérent (selon les partisans d'une extension) de ne
pas protéger''^.
Le Japon a suivi une évolution parallèle par la voie administrative, les
interprétations de plus en plus extensives de la loi sur les brevets étant réalisées au
moyen de directives de l'Office des brevets. Le fait que cette voie ne soit pas suivie
s^s plus en Europe semble être dû uniquement à l'existence de textes datant d'avant
l'âge d'or des biotechnologies et ne permettant une interprétation extensive qu'endéans
certaines limites.
§ 3. Arguments defond et déformé
Le reproche essentiel que l'on peut adresser aux arguments analysés ci-avant, c'est
qu'ils sont de pure forme et évitent (intentionnellement ou non) lesdébats surle fond.
Ainsi par exemple, les défenseurs d'une protection large reprochent souvent aux
adversaires de la brevetabilité une «attitude générale hostile aux brevets, injustifiée au
vu des expériences passées». Mais il s'agit là d'un argument «ad hominem» qui cache
1absence d'arguments de fond^®. En outre, une «attitude favorable» permet peut-être
daccorder de nombreux brevets qui ont une portée très large, et aussi de satisfaire à
première vue les demandeurs, mais elle n'est pas nécessairement une approche efficace
pour le fonctionnement global du système des brevets ni équitable vis-à-vis de ceux qui
sont obligés de respecter les droits d'autrui^^,
La même critique de manque de fondement peut être adressée aux revendications de
traitement égalitaire; elles ont leur raison d'être en ce qu'elles permettent d'éliminer des
discriminations injustifiées et obligent à prendre une position cohérente et motivée.
Mais l'égalité ne peut pas faire échec à des différenciations basées sur des décisions
d'opportunité (l'égalité devant la loi ne doit pas être confondue avec l'égalité dans la
Voy. le chapitre H, section 2 de la deuxième partie.
Voy par exemple In re Bergy, Coats and Malik, 201 U.S.P.Q. 352 (381) (CCPA 1979); «Front the
star^point of construing the patem statutes. we do not see any sound reasonfor making the distinction it
seeks to make here between the living and the dead. Its arguments are mere lawyers' technique to support
an a priori conclusion».
USPQ. 344 (351) (CCPA 1977); in re Bergy. Coats and Malik, 201U.it.f.Q. 352 (373): Diamond v. Chakrabarty, 208 U.S.P.Q. 193 (196) (S.C. 1980).
L'extension aux plantes de la solution admise pour les micro-organismes a cependant été .refusée au
Canada: re application for Patent by Pioneer Hi-Bred Ltd., 11 C.P.R.(3d) 311 (321), confirmé en appel;
Pioneer Hi-Bred v. Commr. of Patents, 14 C.P.R.(3d) 491 et sur pourvoi (pour d'autres raisons: Pioneer
Hi-Bred Ltd. v. Canada, 25 C.I.P.R. 1 (1989).
M. BALK, Ûber die Définition des Wortes «Stoff» in der Sprache des Patentrechts, Mitt. 1970, p.l69 et
sv.(170).
" The cmerging US patent law for the protection of biotechnology research results,EIPR 1989, p.47 et sv.(57).
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loi^O) ou sur des contraintes découlant de lanature spécifique de lamatière elle-même
(voy. la cinquième partie).
En outre, les arguments économiques (voy. le chapitre suivant) invoqués pour
exiger une législation aussi favorable que celle dont bénéficient les concurrents
étrangers doivent être appréciés à leur juste valeur. Les disparités juridiques (par
exemple entre les trois grands blocs économiques) n'ont en effet des répercussions que
sichacun reste dans le champ d'application de son système de brevets; si un européen
veut obtenir un brevet aux Etats-Unis, il bénéficiera des mêmes conditions de
protection (éventuellement plus favorables qu'en Europe) que son concurrent
américain. Et si un japonais veut obtenir un brevet pour l'Europe, il devra se soumettre
aux conditions de la CBE, même si elles sont moins avantageuses qu'au Japon. Il
faudra alors voir si, par exemple, l'absence de protection pour un type d'invention
pour toutes les entreprises européennes a un impact tel sur leur compétitivité qu'ils se
trouvent dans un situation concurrentielle moins favorable que les entreprises similaires
d'Etats conférant une protection pour ce type d'invention, tant sur le marché européen
que sur le marché du concurrent ou sur un marché tiers.
L'analyse du chapitre suivant montrera qu'il n'existe pas d'arguments simples et
valables sans être nuancés. Or, les protagonistes d'une brevetabilité pèchent souvent
par le c^actère unilatéral et peu développé de leurs raisonnements. Mais il faut
reconnaître que la faiblesse des arguments avancés en faveur d'une protection
s'explique pour partie par celle des arguments qui s'y opposent. On y consacrera dès
lors des développements spécifiques visant àdégager des conclusions objectives (voy
le chapitre suivant).
§ 4.Droit des brevets - droitprofessionnel ?
En montrant que le droit de protection des innovations biologiques au moyen de
brevets et de droits d'obtention végétale se développe essentiellement par la voie
dinterprétations de concepts et de textes, on constate en d'autres termes que le
législateurn'intervient pas.
Le processus de prise de décision dans la mise en œuvre des systèmes de
protection, et notamment du droit des brevets, peut en effet être considéré comme unjeu àquatre parties dans lequel le premier intervenant, le législateur, se retire après
avoir fixé les règles dujeu à respecter par les trois autres, c'est-à-dire les Offices des
brevets, les juridictions et les bénéficiaires (potentiels) de la protection. On peut le cas
échéant insérer un cinquième participant, le public, qui joue normalement le rôle d'un
observateur passif et qui ne peut intervenir dans le jeu qu'à travers un des autres
acteurs, notamment le législateur et les bénéficiaires.
^s trois joueurs actifs ont normalement des rôles précis et des attitudes découlant
logiquement de leurs positions respectives, l'ensemble débouchant surdes résultats
conformes à l'objet età la finalité des règles de jeu, qui restent le critère décisif de leurs
comportements et de leur liberté d'action. Mais moins les règles sont précises et la
volonté du législateur certaine, moins le résultat final est prévisible: il dépendra alors en
large mesure des décisions des trois parties.
Face à des exclusions de la brevetabilité (comme c'est le cas pour de nombreuses
innovations biologiques), la stratégie des bénéficiaires est claire (voy. supra). Leur
80 Voy. L. INGBER. L'égalité en droit et le droit àl'égalité, Journal des Tribunaux 1979, p.313 et sv.
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influence est surtout manifeste en doctrine, oii la plupart des auteurs semblent plutôt
plaider qu'interpréter.
Ce plaidoyer s'adresse d'abord aux Offices des brevets (et plus particulièrement à
leurs chambres de recours), qui sont confrontés en premier lieu aux demandes de
protection. Et leur rôle n'est pas négligeable, car «l'expérience a montré que ce sont
moins les textes légaux qui sont déterminants que la disponibilité de l'Office des
brevets de quitter les voies traditionnelles et d'intégrer le nouveau domaine dans le
champ d'application du droit des brevetsEn matière d'innovations biologiques,
l'attitude des Offices est en tout cas largement favorable à la protection82.
En cas dedivergence d'avis entre ces deux protagonistes (ou encas deconflit entre
différents bénéficiaires), il appartient aux juridictions de trancher. C'est dans les Etats
dotés de juridictions spécialisées que la jurisprudence est la plus fournie, alors que
dans les autres, on évite de faire appel à l'ordre judiciaire non spécialisé, dont les
décisions sont difficilement prévisibles. Mais les tribunaux spécialisés ont
normalement aussi une attitude favorable aux brevets, et ceci est d'une importance
capitale dans les nombreux cas d'interprétation incertaine (voy. supra)®^.
Dans un tel climat général, l'extension du domaine de protection aux différentes
formes d'innovations biologiques ne peut guère surprendre. Mais ledroit des brevets
est-il uniquement l'affaire d'un cercle restreint de joueurs privilégiés ? Un tel droit
professionnel géré par ceux qui s'en servent et s'y soumettent n'est pas nécessairement
à réprouver. Par ailleurs, des changements importants dans la jurisprudence sont
généralement précédés de débats dans la doctrine, de sorte qu'on pourrait parler d'une
solution suite à la formation d'une opinion communément ou majoritairement admise.
Mais un point fondamental mérite réflexion: contre qui ou quoi la protection doit-
elle être obtenue ?Le jeu consiste-t-il encore àappliquer les règles du jeu ou plutôt àles
modifier, en quelque sorte sur la base d'un commun accord entre les participants
principaux ? Lappel au législateur-arbitre est évité tant que ces derniers peuvent
trouver par d'autres moyens une solution à une situation considérée comme
insatisfaisante. Et si l'intervention législative s'avère inévitable, le lobbying des
milieux intéressés est souvent efficace®"^.
Le grand absent des débats est le cinquième acteur qui semble mis «hors jeu». Or,
le public est en cause par l'existence même des règles de jeu et par leur contenu
concret, etses intérêts sont (du moins censés être) pris en compte par le législateur au
moment de leur établissement. Et il faut constater que celui-ci aprévu (en Europe) des
exclusions de la protection de certaines innovations biologiques: si celles-ci sont le
F. et Fr. WUESTHOFF, Der Schutz von Pflanzenzachtungen, CRUR Ausl. 1952, p.64 et sv.(67).
Voy. par exemple l'idée d'obligation de protection d'vinveruions en principe brevetables», qui signifie
concrètement que l'OEB va protéger ce qu'il estime devoir protéger, même si l'invention n'est pas
vramient brevevetable, mais seulement «en principe»: voy. la section 1, § 2, A.
Voy. par exemple à propos de l'arrêt Chakrabarty les interprétations tout aussi «raisonnables» (mais
aboutissant au résultat œntraire) de B.K. ZIMMERMANN, The case against patents for living crganisms,
1APLA QJ. 178 (179 et sv.) (1979); J.F. BRASHEAR, Inocuous inoculum or perilous parasite ?
research through patents; a call for régulation and debate, 18 San Diego Law Review263 (283) (1981); L. KASS, Patentmg life, 63 J.P.O.S. 571 (589 et sv.) (1981). «The present court's
ove oj innovation extends to its reading of law. We must wonder whether such «progressive»
jurisprudence is not too kigh aprice forprogressa (KASS, loc.cit., p.590).
Voy. p^ exemple en 1986 la modification de la loi autrichienne sur les brevets de 1984 pour prévoir
expressement la brevetabilité des imcro-organismes, après une décision négative de la chambre de recours
en 1985, ce sur intervention des milieux intéressés. En faveur d'un plus grand engagement de ceux-ci aussi
par exemple BEIER, STRAUS, loc.cit., p.l58.
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résultat d'un équilibre établi entre les différents intérêts en jeu (ceux du public etdes
différentes catégories de bénéficiaires éventuels), est-il admissible qu'elles soient
modifiées par autrui, et parnotamment parceux qui en bénéficient ?
Même si les problèmes des innovations biologiques étaient insuffisamment connus
au moment de la rédaction de la Convention de Strasbourg, il n'en était plus ainsi au
nioment de la conclusion de la CBE^^. On peut dès lors supposer que, s'agissant d'une
disposition potentiellement controversée, on a voulu éviter des discussions en
reprenant une disposition existante»®. Comme il semble douteux que la solution
adoptée il y a presque trente ans soit encore adéquate pour régir des situations
nouvelles, les différents acteurs (y compris lepublic»'') sont appelés à faire valoir leurs
arguments en vue d'un réexamen de lasituation et un amendement des règles du jeu.
Mais c'est au législateur qu'il appartient de les fixer et c'est donc lui qui doit choisir les
options fondamentales et donner les directives pour guider les interprétations
inévitables.
A ce propos, il faudra voir si la proposition de directive de la Commission des
Communautés Européennes concernant la protection des inventions biotechnologiques
répond à cette attente. Elle émane clairement des milieux intéressés etconsacre pour
l'essentiel leurs revendications, dans lamesure où cela ne requiert pas une modification
de la CBE. Bien que des solutions uniformes soient certainement souhaitables, cette
procédure européenne ne doit pas aboutir à l'absence de débats sur le fond. Si le
Parlement Européen et les parlements nationaux ne manifestent pas clairement leurs
avis sur le texteproposé, aucunexamen contradictoire n'auraeu lieu.
^L'existence d'un projet de règlement communautaire sur les droits d'obtention
végétale, avec des règles non harmonisées avec cette proposition de directive, indique
d'ailleurs que le processus de formation d'une opinion claire au sein des autorités
compétentes n'est pas encore terminé. La même observation peut d'ailleurs être faite à
propos de nombreux Etats, et elle ne fait que renforcer la nécessité pour le législateur
de s'occuper de cette problématique.
Section 3. Conclusions
Quelles conclusions peut-on tirer de ces analyses en ce qui concerne les moyens
formels pour résoudre les problèmes rencontrés au cours de laprésente étude ?
§ 1. Principes de solution
Avant la question de la formulation d'une règle d'exception et de son interprétation
éventuelle se trouve celle de sa justification. Or, les articles 53b] et 52(4) CBE sont
basés sur un amalgame de considérations (arguments d'ordre éthique et socio-
Voy. par exemple PECHMANN, loc.cit., et concernant les techniques de génie génétique BEIER, loc.cit.,
p.217; E. ZIPSE, Wird das zukiinftige europâische Patenterteilungsverfahren den modemen
zukunftsmtensiven Technologien gerecht ?, GRUR Int. 1973. p.l82 et sv.(189). Par ailleurs, l'arrêt
important «Rote Taube» a été rendu en 1969.
Voy. K. HAERTEL, observation inGRUR Int. 1987, p.354.
" En ce sens aussi R.S. CRESPI. Propspects for international coopération, in: W.H. LESSER (éd.), Animal
patents. The légal, economic and social issues (Stockton Press, New York 1989), p.30 et sv.(31).
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économiques, existence d'un système de protection spécifique en matière végétale,
absence de caractère technique etreproductible, etc.), qui ne semblent jamais avoir été
clairement distinguées ni discutées en détail.
L'analyse des techniques d'interprétation en tant que mode dejustification formelle
a indiqué qu'il faut distinguer fondamentalement deux ordres d'idées: l'opportunité de
protection et la possibilité de mise en œuvre effective.
La première sera analysée en détail au chapitre suivant mais indique en tout cas qu'il
appartient au législateur dedéterminer les options fondamentales.
Quelle que soit la position que l'on prenne sur le fond, une exclusion ne se justifie
que pour des raisons qui n'ont pas trait au fonctionnement ordinaire du droit des
brevets. Ainsi, il n'est pas raisonnable d'exclure de la brevetabilité des inventions dont
on présume qu'ils ne remplissent pas l'une ou l'autre condition de fond ou de forme:
une application stricte des conditions suffira àcet effet, sauf si le législateur estime que
cette application risque d'être basée sur des interprétations inadmissibles qu'il faut
empêcher dès le départ.
Une exclusion a priori de certaines innovations pourrait aussi être justifiée par des
raisons techniques si la matière en question présente des spécificités telles que les
conditions traditionnelles de brevetabilité perdent leur sens et ne pourraient être
remplies que moyennant des concessions importantes, et si en même temps une
possibilité de protection adaptée est offene (voy. par exemple rart.2, par. 1er CPOV).
Ceci exige donc un effort créateur de la part du législateur (voy. la cinquième partie).
Quelle que soit lasolution finale adoptée, il faut en tout cas que la situation acmelle
soit clarifiée pour que les vrais problèmes de nature technique puissent, le cas échéant,
être abordés.
§ 2. Mise en œuvre
L'action législative, si elle est jugée opportune^®, consistera soit à supprimer les
dispositions relatives à labrevetabilité des innovations biologiques, soit à les réécrire.
Dans la première hypothèse, toute l'attention peut alors être portée sur l'application des
conditions de protection et la possibilité de réaliser un système de protection adapté
éventuel.
La deuxième suscite l'interrogation essentielle si, compte tenu de l'expérience
passée, il s'agit d'une solution techniquement souhaitable et réalisable de manière
efficace. Dune part, le caractère immuable et permanent des normes juridiques
s'oppose au caractère évolutif des connaissances scientifiques et des techniques qui les
appliquent. D autre part, l'exigence de précision et de contenu uniforme de la
terminologie juridique concorde mal avec un langage scientifique aux contours souvent
imprécis et variables^9_
Le législateur peut évidemment aussi décider qu'une solution d'interprétation est préférable.
' Cf. N. LOZAC'H, Encyclopedia Universalis (1985), v= Chimie - La Nomenclature, p.754;
«L impossibilité d'isoler la nomenclature de la science et la science de la nomenclature tient à ce que toute
science physique est nécessairement formée de trois choses: lasérie défaits qui constituent lascience; les
idées qui les rappellent; les mots qui les expriment. Le mot doit faire naître l'idée; l'idée doit peindre le
fait: ce sont trois empreintes d'un même cachet; et, comme ce sont les mots qui conservent les idées et qui
les transmettent, il en résulte qu'on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la
science sans le langage, et que, quelques certains que fussent lesfaits, quelques justes que fussent les
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Bien sûr, les définitions juridiques ne doivent pas avoir le même contenu que les
définitions scientifiques dès lors que le législateur précise clairement lesens juridique
des termes utilisés. Mais celui-ci se référera normalement aux définitions et
classifications scientifiques, et s'il utilise des termes vagues, la jurisprudence devra les
préciser en ayant recours endernière instance au savoir scientifique.
Or, c'est là que se situe le point faible: car le monde vivant défie des définitions et
catégorisations simples (voy. par exemple l'universalité du code génétique, lecaractère
régénérable des cellules végétales) et universellement admises dans le monde
scientifique (par exemple la distinction des différents règnes, la distinction entre
matière inerte et matière vivante). En outre, le progrès des sciences confère à toute
connaissance un caractère de véritéprovisoire.
Une nouvelle formulation du texte n'est dès lors utile que si elle prend en compte
ces différentes contraintes; elle doit notamment éviter les problèmes de délimitation
dans l'intérêt de la sécurité juridique^o (voy. par exemple larépartition des organismes
vivants en règnes, ou la concrétisation du concept de «micro-organisme» par
rénumération de catégories visées^').
Mais une rédaction améliorée reste possible, car le développement des
connaissances permet d'entrevoir assez clairement le type d'innovations qui peuvent
être réalisées etdès lors de rédiger plus clairement une disposition d'exclusion qu'on
jugerait opportune^^^ Cgla n'empêcherait pas tout litige sur des cas limites, mais ce
problème existe dans toute matière juridique et en d'autres domaines d'application du
droit des brevets, où on ne peut jamais se passer d'un minimum d'interprétation. Cette
dernière sera facilitée par l'indication claire des motifs d'exclusion, car lepoint décisif
restecelui de la justification et des finalités poursuivies.
La proposition de directive européenne^^ est une solution hybride qui change le
droit sans modifier la loi. D'une part, elle ne fait que consacrer dans une large mesure
les interprétations (extensives) actuelles, telles qu'elles ont été établies par la
jurisprudence des officies des brevets ou (plus souvent) seulement proposées dans la
doctrine; et bien qu'elle oblige les Etats à conformer leur droits nationaux aux
dispositions de la directive, ellene les oblige pas nécessairement à modifier la loi sur
les brevets puisqu une adaptation des normes secondaires pourrait suffire pour réaliser
le résultat recherché.
Mais d'autre part, la directive proposée remplace des interprétations provisoires et
non contraignantes par des règles définitives etobligatoires qui rendent impossible une
jurisprudence divergente ou une adaptation ultérieure de celle-ci. Cet effet est
partiellement compensé par le caractère vague de certains articles ou concepts^^, mais il
qu ils auraient fait naître, ils ne transmettent encore que des impressions fausses, si nous n'avions pas des
expressions exactes pour les rendre.»
En cesens la décision de ladivision de recours de l'Office autrichien des brevets du 7 mars 1985, Ôsterr.
Patentblatt 1985, p.l02 et sv. (= J.O. de l'OEB 1986, p.l09). Voy. aussi H. LOMMY, Is the patent
system applicable to biotechnological inventions ?, N.I.R. 1985, p.502 et sv.(506).
Sur ce point voy. 1analyse approfondie de D.M. STOTLAND, Patenting novel life-forms. The scof>e of
the Abitibi-Price décision, 1 Can. Intell. Prop. Rev. 250 (1984).
Voy. égalera nt la cinquième partie, où l'on tiendra également compte des conditions et de l'étendue de
protection.
Commission des Communautés Européennes, Proposition de directive sur la protection juridique des
innovations biologiques, J.O.C.E., éd.C, 13 janvier 1989.
Voy. par exemple art.3(2) («usage non brevetable d'un procédé biotechnologique antérieurement connu»),
art.6 {«si la substance de l'invention est incorporée dans une ou plusieurs de leurs étapes
microbiologiques»), art,10 («utilisé dans un but autre que privé ou expérimental»), art.l4(l) («lorsque la
\CHAPITRE II. JUSTIFICATION FORMELLE 298
est également aggravé par l'adoption de règles précises sur des points importants où
l'on ne possède guère d'expérience pratique et où une réglementation précoce pourrait
faire plus de mal que de bien^s.
Si on veut élaborer une réglementation durable, il faut que les représentants du
monde des brevets et ceux du milieux des obtenteurs aboutissent à une solution
commune dans des discussions sereines. Les analyses sur l'opportunité d'une
protection (voy. le chapitre suivant) et sur les aspects plus techniques de la
configuration possible d'une protection global et adaptée (voy. la cinquième partie)
devraient permettre d'arriver à un compromis.
variété protégée constitue un un progrès technique significatif, moyennant une redevance appropriée»),
art. 19 (définitions).
Voy. notamment les articles relatifs à l'étendue de protection et aux licences obligatoires pour des
obtentions végétales.
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Chapitre III
JUSTIFICATION MATERIELLE
UTILITE ET/OU NECESSITE DE PROTECTION
Section 1. Introduction
Face à des textes laconiques et susceptibles de diverses interprétations, des
arguments non-juridiques entrent souvent en jeu dans les discussions sur l'insertion de
la matière vivante dans le droit des brevets, en vue de conforter l'une ou l'autre
position. Ils ne sont cependant pas toujours avancés explicitement et rarement analysés
quant à leur fondement. Par ailleurs, ils sont présentés généralement de manière isolée.
Les mêmes observationspeuvent être faites à propos du système UPOV, bien que les
débats soient plus limités en cette matière.
Le présent chapitre vise à décrire ces arguments, à intégrer à propos de chacun le
pour et le contre ainsi qu'à montrer les nombreuses interactions qui existent en fait
entre les divers aspects. On ne pourra évidemment procéder à un examen exhaustif de
l'utilité et/ou de la nécessité d'une protection dans le domaine des innovations
biologiques. L'objectif poursuivi est plutôt de fournir de cette problématique de
justification matérielle un aperçu globalqui aideà clarifier les débats,metteen question
certaines évidences et stimule la réflexion. Le but n'est pas d'arriver à des
recommandations sur le fond lui-même, mais de contribuer à ce que des prises de
position sur un certain nombre de points fondamentaux soient faites en connaissance
des multiples facettes qui doivent être prises en compte en vue d'aboutir à une décision
objective.
Conformément au cadre général de la recherche, on se limitera aux pays
industrialisés, en négligeant les aspects particuliers des rapports avec les pays en
développement ou de la situation dans ceux-ci^
^ Voy. de manière générale par exemple A. SASSON, Quelles biotechnologies pour les pays en voie de
développement ? (Biofutur - Unesco, Paris 1986); J.H. BARTON, Légal trends and agricultural
biotechnology: effects on developing countries, 7 Tibtech 264 (1989).
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Section 2. Incitation et récompense
§ 1. Arguments
Les arguments invoqués le plus fréquemment en faveur d'une protection
d'innovations au moyen de droits de propriété intellectuelle ont trait aux effets positifs
qu'ils suscitent^:
• ils encouragent la recherche;
• ils stimulent la transformation des résultats de la recherche en produits
commercialisables; la recherche requiert des investissements importants à un
moment où la rentabilité des innovations qui en dérivent est encore incertaine, et les
industriels n'accepteront de courir ces risques que s'ils sont sûrs que leurs
concurrents ne peuvent pas simplement copier les résultats de ces efforts et s'en
approprier les bénéfices;
• ils incitent de manière générale le secteur privé à investir dans des domaines
nouveaux, à haut risque ou à rentabilité peu élevée en contrepartie d'un monopole
d'exploitation temporaire; cela réduit la nécessité d'intervention des pouvoirs
publics (par exemple dans le secteurdes obtentions végétales), dont le travail est
d'ailleurs souvent moins efficace;
• plutôtque d'instituer un système étatique financé par les contribuables, on instaure
un système conforme à l'économie de marché dans lequel seuls ceux qui utilisent
les produits et procédés résultant de l'activité innovatrice payent leur part
contributive et rémunèrent l'innovateur.
Les brevets et droits d'obtention végétale remplissent adéquatement cette fonction
d'incitation par récompense. Ils exercent ainsi une influence positive sur l'activité
économique et engendrent des plus-values quisont bénéfiques pourl'économie globale
et l'intérêt public.
Voy. à titre exemplatif les différentes publications de F.K. BEIER, Future problems of patent law, 3 IIC
123 (1972) (= GRUR 1972, p.214 et sv.); Scientific research, patent protection and innovation, 6 IIC
367 (1975); The signiflcance of the patent system for technical, economic and social progress, 11 IIC
563 0980); Govemmental promotion of innovation and the patent system, 13 IIC 545 (1982); Patents
and foreign trade, 15IIC 569 (1984); O.P. SMITH, The promise of abundant life; patenting a magnificznt
obsession, 8 J.ContL. 85 (1982); G.M. HOFFMAN, G.M. KARNY, Can justice keep pace with science ?,
EIPR 1988, p.355 et sv.; M.W. LAUROESCH, Genetic engineering: innovation and risk minimization,
57 Geo.Wash.L.Rev. 100 (1988). Voy. aussi B.J. BASBERG, Patents and the measurement of
technological change: a survey of the literature, 16 Research Policy 131 (1987).
Pour le domaine des obtentions végétales, voy. par exemple pour le système UPOV: Plant Breeders'
Rights. Report of the Committee on Transactions in Seeds (HMSO, London, July 1960), p.34 et sv.; Y.
HENDRICKS, La protection des obtentions végétales, Ing. Cons. 1968, p.lOl et sv., 114 et sv.; C.E.
BOCHTTNG, Wert und Nutzen des Obereinkommens fUr den Pflanzenzilchter, in: Der Schutz von neuen
Pflamensorten (Bericht liber die Sitzung der UPOV, 21.-23.0ktober 1974) (Genf1975), p.39 et sv.; N.J.
BYRNE, Plant Iweeders' rights - a benefit or a burden to the community ?, EIPR 1982, p.95 et sv.; Ch.
BRIM, Plant breeding and biotechnology in the USA: changing needs for protection of plant varieties, in;
Symposium on the protection of biotechnological inventions (WIPO and Cornell Univ., Dep. of Agric.
Econ., Ithaca, New York, June 4-5, 1987), p.ll7 et sv. Pour les brevets: S.B. WILUAMS, Utilityproduct
patent protection for plant varieties, Tibtech 1986, p.33 et sv.; B.M. ROTH, Gegenwârtige Problème
beim Schutz von Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzenbiotechnologie, GRUR Int. 1986, p.759 et sv.;
W.H. DUFFEY, The marvelous gifts of biotech: will they be nourished or stifled by our international
patent laws ?, in: Symposium, op.cit., p.27 et sv.; R.G. ADLER, Kônnen Patente und
PflanzenzUchterrechte nebeneinander bestehen ?, GRUR Int. 1988, p.ll et sv.(23 et sv.).
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Les effets sont d'ailleurs d'autant plus forts et efficaces que les titres portent sur des
produits plutôt que sur des procédés, ce qui plaide donc en faveur d'une protection de
la matière vivante per se.
Enfin, étant donné la croissance démographique continue et les problèmes de faim
dans le monde, les innovations biologiques ont un rôle particulièrement important à
jouer dans l'augmentation de la productivité agricole et dans le développement de
nouveaux produits alimentaires, et il convient dès lors de les stimuler et de les protéger
par des titres de propriété intellectuelle.
§ 2. Nuances
Les arguments énoncés ci-avant, souvent présentés comme des vérités absolues et
répétés sans être appliqués à des situations concrètes, doivent être nuancés sur un
certain nombre de points dans le domaine des innovations biologiques.
A.- Effets sur la recherche
«Les recherches en matière de biotechnologie et de génie génétique ontfait des
progrès énormes avant qu'on n'ait pensé à une protection par brevet. Celle-ci peut
éventuellement accélérer ce processus, mais ne constitue en rien une condition sine qua
non de recherches ultérieures». Cette constatation, que l'on trouve dans l'arrêt
Chakrabarty même^, vaut surtout pour les recherches universitaires et fondamentales,
mais peut être mise en doute pour les recherches appliquées, notamment dans les
entreprises"*: celles-ci ne s'engageront pas dans des dépenses importantes sans espoir
de rétribution^, mais il reste à voir si à cet égard les brevets sont la seule voie possible
et obligée (voy. ci-après).
Pour comptabiliser l'effet général sur les recherches, il faut en outre voir s'il y a une
création de recherches supplémentaires ou seulement un déplacement des activités du
secteur public vers le secteur privé (par exemple dans le secteur des obtentions
végétales).
Dans certaines situations (monopole ou oligopole restreint), on ne peut d'ailleurs
exclure que la protection exclusive freine les recherches et l'innovation, soit pour
rentabiliser au maximum l'investissement initial, soit par l'absence de pressions
concurrentielles et l'existence de profits suffisants sans dépenses pour des
innovations®. D'un autre côté, dans un contexte fortement concurrentiel, ou avec un
changement technologique rapide et une durée de commercialisation courte (comme
c'est le cas dans beaucoup de secteurs des biotechnologies), les recherches s'imposent
pour rester sur le marché, de sorte qu'une protection par brevet est inutile ou sans
importance pour l'activité de recherche et développement^.
3 Diamond v. Chakrabarty, 206 U.S.P.Q. 193 (200) (S.C. 1980).
Une étude portant sur les brevets accordés en Italie en 1981 montre cependant que 70% des inventeurs
auraient réalisé leur invention même en l'absence du système des brevets, dont 65% parmi les inventeurs
Individuels et 80% parmi les inventeurs travaillant dans des entreprises de plus de 500 personnes: G.
SIRILU, Patents and inventors: an empirical study, 16 Research Policy 157 (164-66) (1987).
^ Th.D. KILEY, Leamung to live with the living organism, 7 APLA QJ. 220 (235) (1979).
^ Sur la (irise en compte par la jurisprudence des effets négatifs possibles d'tm monopole sur la recherche
voy. par exemple Brenner v. Manson, 148 U.S.P.Q. 689 (695-96) (S.C. 1966); Genentech's Patent,
[1987] R.P.C. 553 (596); Genentech Inc.'s Patent, [1989] R.P.C. 147 (259).
' A. SILBERSTON, The patent system, in: D.M. LAMBERTON, Economies of information and knowledge
(Penguin, Harmondsworth 1971), p.224 et sv.(230-31).
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De surcroît, une évaluation purement quantitative des activités de recherche ne dit
rien sur la qualité ou l'utilité sociale de celles-ci. Ainsi, en matière de brevets, la
possibilité d'obtenir des titres de protection peut inciter à faire des recherches
défensives pour obtenir des brevets de précaution ou de barrage (ce qui est surtout
important dans les nouveaux secteurs comme celui des innovations génétiques), qui
sont plutôt des armes préventives de défense contre des concurrents que des outils de
protection effectivement mis en valeur. Dans le secteur des obtentions végétales, il ya
beaucoup d'efforts de recherche inutiles pour faire des retouches cosmétiques et
obtenir à peu de frais des variétés «distinctes» et donc protégeables par des droits
d'obtention végétale, le vrai travail de recherche et d'obtention étant laissé aux
quelques centres publics®.
Enfin, il faut tenir compte des effets de l'insertion du monde universitaire et
scientifique dans le monde des brevets régi par la rationalité économique, en ce qui
concerne l'orientation des recherches, l'échange d'informations entre scientifiques, la
liberté d'utilisation des résultats de recherches financées par des pouvoirs publics',
l'indépendance et la liberté scientifiques, etc.io. Atitre d'exemple, on peut signaler là
controverse entre des chercheurs français et américains àpropos d'un kit diagnostique
pour la détection du SIDA, breveté par les derniers".
B.- Effets économiques
Beaucoup de raisonnements sur les effets économiques des droits de propriété
intellectuelle sont déficients parce que trop simplistes, unilatéraux ou incomplets. Les
résultats auxquels ils aboutissent doivent dès lors être invoqués avec prudence et
analysés quant à leur valeur probante.
Cf. J.P. BERLAN, La biologie, la propriété et l'avantage collectif: le cas de l'industrie semencière, Rev.
dEcon. Ind. n® 18 (1981), p.l58 et sv.(164):le versement de redevances aux sélectionneurs suite à
1existence de tittes de protection constitue dans certains marchés de semences un prélèvement sur la marge
potentielle maximale des producteurs. En toute logique économique, l'intérêt des producteurs est donc que
lacréation végétale soit faite par des organismes publics ou en tout cas que les variétés nouvelles soient un
bien public.
Voy. par exemple D. NELKIN, Intellectual property: the control of scientific information, 216 Science
704 (1982); R.S. EISENBERG, Proprietary rights and the norms of science in biotechnology, 97 Yale LJ.
177 (1987-88).
G.E. MARKLE, S.S. ROBIN, Biotechnology and the social reconstruction of molecular bioloey, 35
BioScience 220 (1985); R.E. EVENSEN, Intellectual property rights and agribusiness research and
noaa public agricultural research system, 65 Amer. Journ. Agric. Econ. 967(1983); R. DRESSER, Ethical and légal issues in patenting new ani al life, 28 Jurimetrics J.399 (419 et
sv.) (1987-88).
" Voy. C. NORMAN in 230 Science 518 et 640 (1985); vol.231, p.ll et 1063 (1986); vol.232, p.308 et
sv. et 819 (1986); vol.233, p.414 et sv. (1986); J. PALCA in 322 Nature 200 (1986). Le différend a
rmalement été réglé à l'amiable: D.M. BERNES, AIDS patent dispute settled, 236 Science 17 (1987). Une
partie du virus a entretemps été brevetée au Etats-Unis, constituant un point de passage obligé pour tout
brevet ultérieur: C. EZZELL, AIDS envelope protein patent, 331 Nature 649 (1988); M. SUN, Part ofAIDS
virus is patented, 239 Science 970 (1988).
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1. Vérification empirique
Les revendications de protection sont souvent justifiées par l'importance
économique future considérable des biotechnologies, sur la base de chiffres qui
résultent d'extrapolations généralisées de situations ou tendances particulières. Onpeut
certes raisonnablement présumerque les innovations biologiques et génétiques vont
dans l'avenir stimuler l'activité dans des secteurs multiples, mais il est difficile, sinon
impossible, de fixer un timing ou d'avancer des chiffres précis. L'entiiousiasme initial
a d'ailleurs fait place à plus de réalisme, même si les profits escomptés jouent
effectivement un rôle important dans la recherche d'une protection par un droit de
propriété intellectuelle.
On tente en outre de prouver l'importance croissante de la matière en partant des
statistiques de titres de protection délivrés. Or, celles-ci ne permettent pas de donner
des réponses concluantes: il n'y a pas d'unanimité pour délimiter les activités
«biotechnologiques», les statistiques et le calculeffectuéne sont souventpas fiables, et
les chiffres seuls ne donnent pas de renseignements sur la propension à demander un
brevet ou un droit d'obtention végétale (les procédés, par exemple, semblent être
rarement brevetés: voy. la section suivante) et sur les recherches en cours, ni sur le
de^é d'utilisation effective des titres délivrés. Il ne s'agit donc pas d'un indicateur sûr,
mais tout-au-plus de l'indice d'une tendance12.
Ces éléments doivent également êti-e gardés à l'esprit lorsqu'on tente de démontrer
par ce genre de statistiques l'impact positif du système des brevets ou du système
UPOV sur l'activité économique ou innovatrice. Il faut, par exemple, aussi tenir
compte de tous les autres facteurs qui ont pu contribuer à ce résultat. Et même des
chiffres indiquant un nombre croissantde titres accordés ne montrentpas ipsofacto si
l'impact globalest positifou négatif(voy. encore ci-après); pour pouvoir le vérifier, il
faudrait comparer ceteris paribus une situation avec protection à une autre sans octroi
de titres exclusifs. Commececi n'est pas concrètement réalisable, on ne peut aboutir à
une réponse décisive sur l'impact économique effectifd'un systèmede protection^^.
2. Investissements et insécurité
On peut admettre que la protection stimule les investissements si elle contribue à
diminuer les risques quant à la rentabilité future d'une innovation. Cependant, la
somme totale des investissements ne fournit pas de renseignements sur leur valeur ou
leur bien-fondé, ni sur l'utilité du résultat de l'activité qu'ils engendrent (un
investissement n'est pas une fin en soi). Elle ne montre pas non plus ce qui est
véritablement une portion supplémentaired'investissements par rapport à ce qui allait
de toute façon être investi, ni ce qui a été redirigé vers un autre secteur (éventuellement
après désinvestissement dans un secteur plus «traditionnel»).
Par ailleurs, l'incertitude n'empêche pas par elle-même des dépenses «risquées», si
les profits escomptés sont suffisamment élevés. Ainsi, de larges sommes ont été
investies dans des sociétés biotechnologiques aux Etats-Unis avant que la situation
12
13
Z. TOWALSKI, Biotechnology patents: a quantitative indicator of activity ? (CEC, FAST occasional
papers n° 58, Febniaiy 1982). Cf. K. RODET, J.P. PLAVINET, L'impact économique de la protectiondes
obtentions végétales dans la C.E.E. (Assoc. de Rech. Econ. en Prop. Intell, et Transf. Techn., série
"Etudes" n° 6, Paris 1984); R. BIVAS, L'utilisation des micro-organismes: les positions économiques et
technologiques de l'Europe (Idem, série "Etudes" n° 12, Paris 1985).
A propos des droits d'obtention végétale, voy. encore H NEUMEIER, Sortenschutz undioder Patentschutz
fur Pflanzenzuchtungen (Heymanns, Kôln 1990), p.228-29.
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juridique ne soit clarifiéei'^ . Et cela reste vrai aussi en Europe malgré l'insécuritéjuri(iïque qui ypersiste non seulement en ce qui concerne le champ d'application, mais
aussi quant à l'étendue deprotection (l'octroi d'un titre de protection n'élimine en effet
pas automatiquement l'insécurité quant à sa portée). Il s'agit en effet pour les agents
économiques d'être en bonne position de départ avec des atouts de valeur pour
l'avenir, et dans cette phase stratégique, la situation juridique en matière de brevets
n'est pas décisive^^.
Enfm, la possibilité de protection ne suffit pas pour attirer les investissements car
l'octroi d'un titre juridique n'est pas une garantie de rentabilité. Selon certains auteurs,
le système des brevets ne procure pas en pratique les bénéfices qu'il promet en théorie
parce que seulement une petite fraction du potentiel du principe du brevet (l'octroi d'un
monopole en échange d'une action socialement désirable) aété exploitée en ce que les
brevets ne protègent l'innovation qu'indirectement via le concept d'invention. Ils ont
proposé d'instaurer un brevet d'innovation ou d'investissement appliqué à un objet
quelconque existant concrètement et utilisable directement, similaire à laprotection par
un droit d'auteur ou un certificat d'obtention végétale, la durée de protection étant
fonction desrevenus découlant de l'innovation protégée'^ .
3. Concurrence et stratégie
^L'octroi de titres d'exploitation exclusive aun effet anticoncurrentiel dont l'impact
dépend de la portée du titre accordé et de la structure du marché. Un brevet ou undroit
d'obtention végétale peut par exemple jouer comme une barrière à l'entrée, surtout
dans des marchés qui sont déjà oligopolistiques (ce qui est par exemple le cas dans le
secteur agro-alimentaire)
(Teci amène les entreprises à utiliser ces titres (par exemple des brevets de barrage)
plutôt comme arme défensive contre des concurrents (réels ou potentiels), de sorte que
la fonction de récompense d'un effort consenti devient secondaire. La politique de
brevets ne peut donc pas être vue indépendamment de la stratégie de l'entreprise et yjoue un rôle variable selon les circonstances (voy. ci-avant et ci-après).
Et dans ce contexte, tenant compte en outre des coûts afférents à l'obtention de la
protection etde sa mise en œuvre en cas de litige, il faut bien admettre (\\^«un brevet
faible dans une mainforte vautplus qu'un brevetfort dans une mainfaible>A^.
Impacts of applied genetics. Microorganisms, plants and animais (Congress of the U.S OTA
Washington D.C. 1981), p.244; R.A. ZELL, W. VOLZ, Patentiertes Leben, Bild der Wissenschaft mars
1989, p.36 et sv.(46-47).
J. MEIER, Biotechnologie aus industrieller Sicht, Sandoz-Bulletin 72 (1984), p.4 etsv.
Pour des détails voy. H. KRONZ, Patent protection for innovations: a model, EIPR 1983, p.l78 et sv.,
206 et sv.; W. KINGSTON, An «investment patent», EIPR 1981, p.207 et sv.; LE MEME, Innovation
patents and warrants, in: J. PfflLLIPS (éd.). Patents in perspective (ESC Publ., Oxford 1985), p.68 etsv.
B.A. CLAFFEY, Patenting life forms: issues surrounding the Plant Variety Protection Act, 13 South.
Journ. Agric. Econ. 29 (1981); cf. P.R. MOONEY, The law of the seed, Development dialogue 1983(1-2)
p.134 et sv.: Patenting the first link in the food chain; J.P. BERLAN, Semences: extension de la
propriété privée et tendances à la monopolisation, Economie et humanisme n° 267 (1982), p.30 et sv.
Sur les changements de stracture et les stratégies, voy. encore Ch. DUCOS, Semences et biotechnologies:
une analyse économique, in: M.A. HERMITTE (dir.). Le droit du génie génétique végétal (Lib. Techn.
Paris 1987), p.75 et SV,
N. WIENER, Mensch und Menschmaschine (The human use ofhuman beings) (Metzner, Frankfurt/Main
1952), p.109.
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4. Effets macro-économiques
Il ne faut pas seulement tenir compte des effets économiques primaires de la
protection pour son bénéficiaire, mais aussi de tous les effets secondaires qui ne sont
pas pris en compte dans une comptabilisation privée, mais qui doivent être intégrés
dans une analyse macro-économique (sur d'autres conséquences non strictement
économiques voy. la section 4).
Même si on admet que la protection est bénéfique pour celui qui en profite,
l'appréciation globale de son opportunité doit prendre en compte également d'autres
points de vue, comme le fonctionnement efficace et une structure concurrentielle de
l'économie en général, ainsi que les intérêts des autres acteurs économiques, tels que
les consommateurs de produits finis ou intermédiaires et aussi ceux des concurrents. Il
arrive en effet que différents concurrents investissent des sommes importantes dans
des recherches parallèles; mais enoctroyant un monopole d'exploitation uniquement au
premier qui réalise une invention brevetable, on gaspille les ressources des autres qui
ne peuvent plus rentabiliser leurs investissements (sinon éventuellement sous forme
d'inventions dépendantes, mais le paiement de royalties risque d'enlever tout caractère
profitable à l'invention). Un tel danger se présente surtout lorsque des brevets larges
sont accordés pour des «inventions» où l'activité inventive est appréciée de manière
généreuse^'.
C'est également dans cette optique qu'il faut examiner les effets d'un passage du
système des droits d'obtention végétale à celui des brevets (accordant uneprotection
plus forte) et de l'insertion du secteur de l'obtention et de la production animale dans le
domaine des brevets, les intérêts de l'industrie ne correspondant pas nécessairement à
ceux de l'agriculture^o, ni les avantages des producteurs aux besoins des
consommateurs.
Enfin, l'argument que les titres de propriété intellectuelle incitent à produire des
biens de meilleure qualité et en quantités supérieures ne peut convaincre que dans la
mesure où la situation actuelle est insatisfaisante. Tel n'estcependant pas le cas dans
un des secteurs essentiels d'application des biotechnologies, l'agriculture: la
surproduction en Europe face à la faim régnant dans d'autres parties du monde montre
bien qu'il ne s'agitpas d'un problème de production, mais de distribution des produits
et des capacités de production, y compris les résultats des recherches agricoles.
19
20
Voy. l'exemple du brevet portant sur le t-PA: Genentech's Patent, [1987] R.P.C. 553; Genentech Inc.'s
Patent, [1989] R.P.C. Cf. F. LEVEQUE, Quel est l'avenir des brevets larges ? Les enseignements du
t-PA, Biofutur avril 1989, p.29 et sv.(not. 35), avec d'autres effets résultant de l'incertitude de brevets
larges.
Voy. par exemple M. HANSEN e.a.. Plant breeding and biotechnology. New technologies raise important
social questions, 36 BioScience 29 (1986); DRESSER, loc.cit., p.416 et sv.; R.G. ADLER, Controlling
the applications of biotechnology: a critical analysis of the proposed moratorium on animal
patentability, 1 Harv.J.L.Technol. 1 50 et sv.) (1988); H.W. LESSER (éd.). Animal patents. The légal,
economic and social issues (Stockton Press, New York 1989), notamment: W. LESSER, Implications for
breeders, p.85 et sv.; R. MILLIGAN, W. LESSER, Implications for agriculture, p.100 et sv.; A.
SORENSEN, Perspectives for farmers, p.ll7 et sv.
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5. Allocation des ressources
Les organismes vivants sont des biens économiques d'une nature particulière,
différente des autres biens inertes et nécessitant une analyse économique spécifique en
ce qui concerne l'allocation des ressources^i.
Ainsi, une condition première pour l'octroi et l'exercice de droits exclusifs est la
possibilité de distinguer aisément (coûts d'information peu élevés) ce qui appartient
aux différents titulaires. Or, la variabilité et la complexité des organismes vivants font
que l'état (antérieur) de la technique et l'étendue matérielle des titres accordés sont
difficiles à déterminer de manière précise, de sorte qu'il n'est pas aisé de savoir àpartir
de quand l'offre d'un produit de substitution (réduisant l'effet monopolistique) serait
admissible. Par ailleurs, la protection juridique est difficile à mettre en œuvre,
puisqu'on donne au consommateur un objet qui peut être multiplié et qu'il ne doit pas
racheter régulièrement
Cettesituation a deseffetsnégatifs sur l'allocation des ressources:
• si les critères de nouveauté et de caractère distinctif ne sont pas appliqués
sévèrement, on fera de la différenciation de produits (retouches cosmétiques,
démarquage scientifique) sans que cela apporte vraiment quelque chose; par contre,
si l'appréciation est trop exigeante, on contribue à renforcer une situation
monopolistique; cette situation ne serait pas possible lorsque l'amélioration végétale
était assurée pardesétablissements publics, parexemple;
• si laprotection juridique est insuffisante vis-à-vis des consommateurs, onva tenter
de la renforcer par une protection biologique (hybridation, stérilisation, etc.) qui
garantit des revenus réguliers; un système public serait dès lors également
préférable ici;
• une troisième source de gaspillage de ressources provient des conditions
d'homogénéité etde stabilité de variétés végétales, qui sont uniquement nécessaires
pour la protection, mais n'ajoutent rien à lavaleur de lavariété, cequi entraîne des
coûts inutiles;
• enfin, l'obtention et la mise en œuvre de la protection sur le plan juridique est
coûteuse, et cesfonds pourraient être investis demanière plus productive.
C." Formes alternatives de protection
Les observations précédentes ont déjà permis de relativiser l'importance effective
des brevets et des droits d'obtention végétale. De manière plus générale, on peut dire
qu'un inventeur ou un obtenteur rationnel n'aura recours à ces titres de protection
(coûteux et accordés éventuellement après quelques années d'examen etde procédure)
que si^ aucun autre système de protection de droit ou de fait ne lui offre une
rémunération suffisante à moindres frais en temps et argent.
Ainsi, une protection juridique jugée suffisante peut résulter directement ou
indirectement du droit des marques, de réglementations publiques (voy. les chapitres
relatifs aux végétaux et aux animaux), d'un ensemble de relations contractuelles (voy.
le chapitre relatif à l'étendue de protection) ou d'une politique de secret (voy. ci-après),
ou bien être obtenue de facto par l'hybridation de plantes (qui forme une sorte de
A.A. SCHMID, Biotechnology, plant variety protection and changing property institutions in
agriculture. 7North Central Journ. ofAgric. Econ. 129 (1985); LE MEME, Intellectual property rights in
bio-technology and compuler-technology, 141 Zeitschrift fur die gesamten Staatswissenschaften 127(1985), MOONEY, loc.cit.', J.H. BARTON, The international breeders' rights system and crop plant
innovation, 216 Science 1071 (1982).
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«brevet biologique»22), une durée de commercialisation très courte^^ ou un ensemble
de facteurs tels qu'un avantage concurrentiel, le temps d'apprentissage que cela
implique et lesefforts demarketing etde service après-vente^^.
Section 3. Divulgation et secret
§ 1. Arguments^
Le système des brevets oblige à divulguer l'invention et cette dissémination de
l'information stimule des recherches supplémentaires etc. par des concurrents ou les
encourage à se diriger sur des voies différentes, réduisant ainsi les coûts inutiles
découlant d'innovations parallèles. La divulgation fournit des renseignements sur les
axes de recherche des entreprises et dirige ceux qui désirent exploiter des inventions
vers des sources spécifiques d'innovations. L'existence de titres juridiques facilite par
ailleurs la divulgation de l'innovation au moyen de licences contractuelles et favorise
ainsi le transfert technologique^^.
L'octroi d'un titre deprotection en échange de la divulgation de l'innovation évite
donc une politique généralisée de secret qui s'installerait inévitablement si on ne
disposait pas de droits intellectuels pour se protéger. Les brevets doivent de ce point de
vue être préférés aux droits d'obtention végétale où ladescription est très sommaire et
laprotection non soumise à l'exigence d'une divulgation reproductible.
En outre, les innovations en cette matière sont souvent réalisées par des chercheurs
universitaires, qui désirent publier leurs résultats le plus tôt possible. Le système des
brevets permet cette publication après le dépôt de la demande de brevet (certains pays
disposent d'un «délai de grâce» permettant d'introduire une demande de protection
même après la publication), alors que sous un régime de secret, toute publication
(même illicite) anéantit lapossibilité de protection.
§ 2. Nuances
Lexistence du systeme des brevets n'élimine pas par elle-même le recours au
secret: l'entreprise décidera au cas par cas quelle forme de protection est la plus
adéquate, etrien ne l'empêche de considérer comme avantageuse une protection par le
secret.
Cette dernière s'avère utile, par exemple, si un produit final (commercialisé) ne
permet pas de détecter les procédés utilisés pour sa production («reverse engineering»)
22 BERLAN. loc.cit.
Cf. Ch. DUCOS, P.B. JOLY, Industrie des semences, innovation et biotechnologie: d'une politique des
petits pas à une politique de rupture technologique, in: M.A. HERMITTE (dir.), La protection de la
création végétale. Le critère de nouveauté (Lib. Techn., Paris 1985), p.l21 et sv.
^ W. KINGSTON, Who should protect intellectual property ?, EIPR 1985, p.75 et sv.(76).
^ Voy. par exemple T.A. NOONE, Trade secreu v. patent protection, 76 PTM Rev. 415 (1978); R.
/ protection for microbiological and genetic engineering inventions(Addison/Wesley, Readind/Ma. 1982), chap.3: D.H. HOSCHEIT, Publication, patent and trade secret, in:
Biotechnology Patent Conférence Workbook (Conférence held by ATCC, April 29&30, 1985), p.l32 et
sv.; LAUROESCH, loc.cit., p.l07 et sv.
2® Voy. le chapitre II, section 1de la troisième partie.
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en cas d'utilisation de riiicro-organismes ou de cellules, de modification à l'aide de
vecteurs d'expression, de procédés de séparation et de purification, etc. Le secret
s'impose en outre pour la phase de R & D avant la demande de brevet et pendant la
procédure avantla délivrance du titre. Enfin, le recours au secretest moins coûteux que
l'obtention d'un titre de protection^^, et il est avantageux si la durée de
commercialisation est suffisamment supérieure à la durée maximale du brevet, ou si
elle est trop courte pour qu'un titre de protection puisse sortir des effets.
Même en matière de brevets, il ne faut pas surestimer la valeur de la divulgation:
dans un très grand nombre de cas (sinon la plupart), elle ne permet en fait pas de
reproduire l'invention sans le savoir-faire adéquat qui n'est pas divulgué^», et cela est
sûrement vrai dans le domaine des innovations biologiques (voy. par exemple supra en
ce qui concerne le dépôt de micro-organismes, où on ne dépose normalement pas sa
meilleure souche)^'. H en résulte donc une situation où une protection juridique se
surajoute à une protection de fait, ce qui amoindrit la nécessité de la première.
On attribue alors au système des brevets une fonction essentielle d'information plus
générale. Mais celle-ci peut aussi être utilisée pour brouiller les concurrents, elle ne
fonctionnera que si des recherches (qui sont normalement secrètes) sont la continuation
de résultats brevetés antérieurement, et ellepourrait être réalisée par un système moins
coûteux. Même si la divulgation permet d'éviter des recherches parallèles et de
réorienter les efforts de recherche vers d'autres buts, cela n'est donc pas en soi une
justification d'un système des brevets (qui ne peutêtreappréciée qu'en tenant compte
du contenu de la recherche: voy. ci-avant), mais d'une modalité particulière de celui-ci.
Section 4. Intérêt public et effets externes
A côté des arguments en faveur de l'octroi de titres de protection pour des
innovations biologiques, que l'on a nuancées dans les sections précédentes, il en existe
d'autres qui ont été avancés par les adversaires de la protection pour montrer que les
brevetset les droits d'obtention végétale entraînent surtoutdes effets négatifs. Maisces
arguments doiventà leur tourêtre nuancés pourêtre appréciés à leur juste valeur.
§ 1. Arguments
L'octroi d'une protection sous la forme de droits exclusifs est censé avoir des effets
bénéfiques pour les intérêts privés de son bénéficiaire. Mais en même temps, cette
protection soumet l'activité concernée à une rationalité de marché dominée par des
^ R.W. PAYNE, The emergence of trade secret protection in biotechnology, 6Bio/Technology 130 (1988).
BEIER, loc.cit.(1972), p.424.
M. VAN EMPEL, The granting of European patents (Sijthoff, Leyden 1975), n° 314, p.l49. Cf. W.L.
CASEY, L.S. MOSS, Intellectual property rights and biotechnology, 27 IDEA 251 (1987): les brevetsne
fonctionnent que comme une publicité de l'existence de savoir-faire qu'on est prêt à négocier. La
résistance de l'industrie au dépôt de micro-organismes (notamment les hybridomes) et leur accessibilité
ultérieure résulterait du fait que l'inventeur garde trop peu de savoir-faire exclusif pour une rentabilité
suffisante, de sorte que le secretdevientune alternative pour retarder la diffusion de l'invention.
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contraintes de rentabilité, et elle peut ainsi avoir des conséquences indésirables sur le
plan social à cause d'une prise en compte insuffisante de l'intérêt public^°.
A.- Effets externes
Les titres de protection ont des effets secondaires qui ne sontpas recherchés, mais
qui découlent inévitablement de leur application au domaine des innovations
biologiques.
On peut, par exemple, raisonnablement considérer que les droits d'obtention
végétale et les brevets renforcent un processus de pene de diversité biologique qui se
produit cependant même indépendammentde leur existence^i.
En outre, on a accusé les droits de propriété industrielle non seulement d'empêcher
le libre accès aux ressources génétiques, qui forment le patrimoine commun de
l'humanité, mais en outre de garantir unemonopolisation de ressources naturelles, aux
dépens surtout des pays moins développés^^. De manière plus générale, tant que la
matière vivante ne peut être «créée» comme lamatière inerte et qu'on dépend dematière
existante pour toute amélioration, il faut assurer le libre accès de tous aux ressources
génétiques pouréviterune domination parquelques titulaires de droits exclusifs.
B.- Santé, sécurité et environnement^^
A côté des effets bénéfiques que les biotechnologies peuvent avoir, il ne faut pas
oublier les conséquences négatives potentielles sur la santé publique, la sécurité et
l'environnement, résultant notamment des techniques de modification génétique.
Les aspects de santé concernent par exemple les techniques de thérapie génétique,
les produits résultant de l'ADN recombinant (par exemple des médicaments) ou les
aliments fournis par des organismes modifiés. La sécurité est mise en cause au niveau
de larecherche etde l'utilisation industrielle. Les deux sont par ailleurs liés à l'aspect
environnement^"*, qui est surtout touché par le relargage dans la nature d'organismes
modifiés génétiquement^^.
Voy. parexemple P.R. MOONEY, Seeds ofthe earth - a privaie orpublic resource ? (Canadian Council for
International Co-operation, Ottawa - International Coalition for Development Action, London 1979);
BERLAN, loc.cit.- J.P. BERLAN, R. LEWONTTN, Breeders' rights and patenting life forms, 322 Nature
785 (1986).
Voy. en détail B. BERGMANS, Propriété industrielle et diversité biologique des espèces végétales et
animales, Ing. Cons. 1987, 319 et sv.
Sur les discussions voy. par exemple A. SASSON, La conservation des ressources végétales, La Recherche
vol.17 (1986), p.l282 et sv.; M. SUN, TTie global fight over plant genes, 231 Science 445 (1986); S.
SHULMAN, Seeds of controversy, 36 BioScience 647 (1986); J. GRALL, B.R. LEVY.La guerre des
semences (Fayard, Paris 1985).
Voy. par exemple: P. BERG et al., Potential biohazards of recombinant DNA molecules, 183 Science 303
(1974); R. CURTISS, Genetic manipulation of micro-organisms: potential benefîts and bio-hazards,
Ann.Rev. of Microbiol. 1976, p.507 et sv.; H. SCHMITT, Biotechnology and the lawmakers, 5
Technology inSociety 5 (1983); Biofutur, septembre 1985, p.41 et sv.; J.L. FOX, USDA animal research
under fire, 35 BioScience 6 (1985); W.J. BRILL, Safety concems and genetic engineering in agriculture,
227 Science 381 (1985); Considérations de sécurité relatives à l'ADN recombinant (OCDE, Paris 1986);
A. ROOBEEK, Biotechnology and régulation: différent perspectives in the United States and in the
European Community, Tibtech 1986, p.75 et sv.; L. WENZEL, Congress enters biotech régulation era, 36
BioScience 305 (1986); Chancen und Risiken der Gentechnologie (Bericht der Enquete-Kommission des
Dt. Bundestages, Bonn 1987); J.L. FOX, The US regulatory patchwork, 5 Bio/Technology 1273 (1987);
P. NEWMARK, Discord and harmony in Europ>e, Ibidem, p.l281 et sv.
Voy. par exemple A.H. TEICH, M.A. LEVIN, J.H. PACE (éd.), Biotechnology and the envirorunent. Risk
& Régulation (Amer. Assoc. for the Advancement of Science 1985); J.N. GIBBS, LP. COOPER, B.F.
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Ces problèmes sont, ou vont être, réglés dans laplupart des pays industrialisés par
des directives ou des réglementations contraignantes. Mais cette action législative ou
administrative reste tributaire de l'ignorance des véritables risques engendrés par les
biotechnologies. Et tant que les conséquences ne peuvent raisonnablement être prévues
ou contrôlées, il faut éviter d'accorder des titres de protection stimulant l'activité et
renforçant l'incertitude existante.
Le fait de soumettre la recherche en matière génétique au système du marché et des
brevets renforce la volonté ou la nécessité d'être le premier dans la course à
l'innovation, de sorte que les mesures de sécurité etc. contraignantes risquent d'être
écartéesou prises à la légère^^.
Le stimulus des brevets agit surtout sur les hommes d'affaires et seulement en
deuxième lieu sur les scientifiques, et il est peu probable que l'industrie finance des
recherches qui ne peuvent être exploitées commercialement. La brevetabilité engendre
donc surtout des recherches appliquées, dirigées par exemple vers le développement de
micro-organismes à répandre commercialementdans l'environnement ou utilisés dans
des procédés dans des quantités beaucoup plus grandes que s'ils étaient utilisés




L'intérêt public est une notion assez diffuse, et l'influence négative qu'exerceraient
sur lui les droits de propriété industrielle est difficile à démontrer et résulte souvent
plutôt deprésomptions et de revendications politiques que de constatations concrètes.
Si les brevets ou droits d'obtention végétale jouent un rôle à cet égard, c'est en tant
qu'éléments d'un ensemble de facteurs, dont l'action conjointe seule est
déterminante^^.
La suppression des droits de propriété intellectuelle ne résoudrait d'ailleurs pas les
problèmes. Au contraire, on peut même dire que dans l'ensemble, l'intérêt du public
serait mal servi par une telle mesure parce que'il profite plus des bienfaits réalisés suite
à l'effet stimulant des droits qu'il ne pâtit d'effets externes. Par ailleurs, les titres de
propriété intellectuelle n'empêchent pas le libre accès aux ressources naturelles; ils
visent plutôt à stimuler leur découverte et analyse, ainsi que leur adaptation ou leur
amélioration en vue d'une utilisation efficace^'.
Enfin, dans une économie demarché, la libre entreprise et lapoursuite des intérêts
privés sont considérées comme le meilleur moyen de réaliser l'intérêt public. Et s'il
MACKLER, Biotechnology and the invironment: international régulation (Stockton Press, New York
1987).
Voy. L. TANGLEY, Releasing engineered organisms in the environment. 35 BioScience 470 (1985); J.
VAN BRUNT, Environmental release: a portrait of opinion and opposition, 5 Bio/Technology 558(1987); J. RAJNCHAPEL-MESSAI, Les organismes recombinés prennent la clé des champs. Biofutur
décembre 1988, p.20 et sv.; L. FLANDROY, Organismes recombinés en milieu ouvert: débat technique ou
choix de société ?, Biofutur mars 1989, p.24 et sv.
BRASHEAR, loc.cit., p.288.
" BRASHEAR. loc.cit.. p.293.
Sur la complexité de telles analyses, voy. par exemple BERGMANS, loc.cit.
Voy. le chapitre I, section 3, § 1 dela cinquième partie.
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existe des conflits d'intérêts à cause de lapoursuite de finalités inconciliables, il faut
peser les intérêts etvaleurs en présence etfaire un choix qui puisse réaliser l'équilibre
entre les intérêts privés et l'intérêtpublic.
B." Réglementations
Les risques de santé, de sécurité et d'environnement sont réels, et ils ont été
entrevus par les scientifiques eux-mêmes qui ont, par exemple, accepté un moratoire
sur les recherches liées à l'ADN recombinant et demandé des directives de sécurité qui,
au départ très strictes, ont pu être relâchées parce que les craintes initiales se sont
révélées non-fondées. Il n'a d'ailleurs pas été démontré que les titres de propriété
intellectuelle jouent effectivement un rôle dans cette problématique'*®.
En outre, ces risques ne seront pas éliminés en cas d'absence de brevets ou de
droits d'obtention végétale. Au contraire, ces derniers peuvent être utilisés comme des
instruments d'incitation à des recherches bénéficiant l'environnemenf». Comme Uest
impossible de dire a priori si une recherche, ou un organisme qui en résulte, sont
dangereux, il faudrait exclure tous ces domaines de la brevetabilité, donc aussi
renoncer à stimuler les recherches bénéfiques, ce qui n'est certainement pas
souhaitable.
Il vaut dès lors mieux permettre la protection (le titre constituant une protection
contre des tiers) et soumettre l'exploitation de certains types d'innovations à des
autorisations'*^, ou bien n'accorder de brevets que pour des inventions conformes à
certaines directives ou réglementations, ce qui permettrait d'intervenir de manière plus
sélective''^ . Ceci permettrait de maximiser les contributions négatives et en même temps
de minimiser les effets négatifs'*'* (voy. encore la section 6, § 2).
Section 5. Aspects d'ordre éthique
Il est impossible de refléter, ne fut-ce que partiellement, lesdiscussions sur le rôle
de 1éthique dans le domaine des biotechnologies, notamment en ce qui concerne les
manipulations génétiques. L'exposé qui suit abordera la problématique avec une
double limitation: d'une part, on considérera uniquement les considérations d'ordre
éthique qui portent spécifiquement sur l'octroi de titres de protection pour des
innovations biologiques, à l'exclusion de toute appréciation du caractère désirable des
techniques sous-jacentes; d'autre part, on tiendra seulement compte des observations
relatives à la vie non-humaine, dont notamment les animaux.
'*0 ADLER, loc.cit., p.41-42.
Gefâhrdung unseres Lebensraums und Schutz desgeistigen Eigentums, GRUR1972, p.205 etsv.; M. MAYER, PaterUrecht und Umweltschutz (P. Lang, Frankfurt/Main 1978).
I.P. COOPER, The patent system and the "new biology", 8Rutgers Journ. ofComp., Techn. and the Law
1 (34) (1980-81).
"*3 BRASHEAR. loc.cit., p.295-96.
DRESSER, loc.cit., p.434.
CHAPITRE III. JUSTIFICATION MATÉRIELLE 312
Les milieux des brevets se prononcent (généralement de manière implicite) contre
un «tabou concernant la vie»'*^. Certains vont même jusqu'à la constatation que les
problèmes d'éthique doivent s'effacer devant les impératifs économiques"^. Mais on ne
trouve pas dans la littérature des brevets d'analyse élaborée de la problématique des
aspects éthiques spécifiques liés à l'octroi de titres exclusifs pour des innovations
relatives à la matière vivante. Les commentateurs qui prennent position à cet égard
utilisent d'ailleurs souvent des arguments qui ont été examinés ci-avant sous dautres
rubriques.
§ 1. Arguments contre la protection
En pàhant de considérations générales qui ne sont pas spécifiques à la présente
matière, on peut dégager différents arguments d'ordre éthique qui plaident contre
l'octroi de titres exclusifs depropriété intellectuelle pour des innovations biologiques,
et notamment des êtres vivants en tant que tels.
Les discussions sur le bien-fondé de la distinction entre la matière vivante et la
matière inerte en droit des brevets font écho à celles entre les partisans du
«réductionnisme» et ceux du «vitalisme» sur le fait de savoir si la vie (la matière
vivante) peutêtre réduite à sa nature physico-chimique qui ne diffère pas du restede la
réalité, ou si son essence va au-delà de ce qui est scientifiquement observable et dès
lors de nature foncièrement différente'*'^ . Pour les adeptes de la deuxième position, la
vie est sacrée et unique et ne peut être considérée comme un objet d'ingénierie
brevetable. Toucher au programme génétique signifie que l'on manque de respect pour
le Créateur^» ^ fortiori, y inciter par l'octroi de titres juridiques n'est pasjustifiable
d'un point devueéthique. Il estdonc immoral de breveter unorganisme vivant, et cela
ne vaut pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les autres êtres et même
les micro-organismes: car admettre la brevetabilité des micro-organismes ne constitue
qu'un premier pasvers la brevetabilité d'organismes supérieurs et finalement de l'être
humain lui-même (voy. le chapitre précédent).
Ensuite, on ne peuten aucun cas admettre que soit consacrée juridiquement une
conception faisant de l'homme l'objet de la technique, et l'objet de droits d'autrui; il
faut dès lors exclure la brevetabilité de toute innovation relative à l'être humain et aussi
aux animaux à cause de la proximité biologique de ceux-ci'*^, On admettant la
brevetabilité des animaux, on réduit ceux-ci au statut inférieur d'une marchandise
commerciale, d'un produit technologique qui ne se distingue pas de grille-pains,
d'automobiles, de balles de tennis ou de toutautre produit breveté^°.
^ U. BLUM, Der Patentschutz fUr mikrobiologische Erzeugnisse nach dem schweizerischen Patentrecht und
dem Europàischen Patentiibereinkommen (Verl. Ostschweiz, St.GalIen 1979), p.4. En ce sens aussi I.P.
CCXDPER, Biotechnology and the law (Clarîc Boardman, New York 1982) (1987 revision), §2.13.
Rapport français sur la question 82: Protection par les brevets dans le domaine de la biotechnologie.
Annuaire AIPPI 1984/IV, p.345.
Voy. par exempleCOOPER, loc.cit.,p.32 et sv.; S.A. BLAIR, A. ROWAN, Of mice and men. Patents and
social policy matters, PeUent World January 1990, p.36 et sy.(36-37).
Cf. J.L. PEYTAVIN, Réflexions sur la bioéthique. Biofutur septembre 1985, p.27 et sv.(27).
Cf. BEIER, loc.cit., p.218 (avec des doutes pour les animaux); R.&D. SALIWANCHIK, Animais andother
multicellular organisms - can they be patented ?, TIBTECH 1987, p.211-12.
J. RIFKIN, in: Patents and the Constitution: transgenic animais (Hearings before the House
Subcommittee on courts, civil liberties, and the administration of justice, lOOth Coneress, Ist session
1987), p.485.
CHAPITRE III. JUSTIFICATION MATÉRIELLE 313
Les animaux sont traités en droit comme des objetsde propriété, mais il s'agitd'une
règle ambiguë, puisqu'en même temps, l'homme a vis-à-vis des animaux des
obligations résultant des législations protectrices d'animaux. La distinction entre
l'homme et l'animal estartificielle, carenfait l'homme estplus proche d'un chimpanzé
que celui-ci d'une grenouille, et notre ordre juridique devrait mieux tenir compte de
cette réalité fondamentale^'. Et si déjà l'appropriation d'animaux individuels n'est
guère défendable, on ne peut certes pas accepter que des classes entières de ceux-ci
puissent être brevetées et ainsi être soumises au pouvoir exclusif du breveté^^.
Par l'octroi de titres de protection, on consacre une vue où l'homme est au centre du
vivant qui ne sert qu'à la satisfaction des besoins humains, et onérode le respect dû à
toute viecréée parDieu", Etenencourageant lacréation d'animaux transgéniques, on
accepte leurutilisation accrue dans des laboratoires à des fins expérimentales oudans
l'agriculture à des fins de production; or, dans les deux cas, des anomalies
physiologiques causant des souffrances inutiles sont inévitables et ne peuvent être
acceptées d'un point de vue éthique '^». Globalement, les brevets ne sont que la
manifestation la plus récente d'une violation des droits inhérents des animaux^^.
Les droits de propriété intellectuelle reposent en outre sur l'idée que le progrès
technique, l'innovation, la progression des connaissances scientifiques, etc. sont
bonnes et qu'il faut les promouvoir. Or, d'un point de vue éthique, on ne peut
prétendre qu'une forme de vie est meilleure qu'une autre, qu'un organisme est
préférable à un autre, de sorte qu'il n'est pas justifié d'octroyer des titres juridiques
stimulant r«amélioration» de la vie.
Les partisans d'une «éthique défensive» considèrent d'ailleurs qu'une continuation
du développement de la technique (biologique) crée plus de problèmes qu'elle n'en
résout et devrait dès lors être interdite, ou du moins ne pas être encouragée. Après
avoir vécu dans une société du comparatif («une meilleure vieest désirable»), l'idée du
progrès doit être abandonnée parce que nous entrons dans une ère caractérisée comme
étant une «société de survie»^^. On ne peut donc justifier le recours à un système qui
perpétue les conceptions traditionnelles et risque de diminuer les chances de survie.
L'octroi de titres juridiques exclusifs stimule d'ailleurs des recherches dans des
domaines qui peuvent donner lieu à des applications immorales; même si le droit des
brevets n'incitepas à commettre des actes répréhensibles, elle contribue ainsi à rendre
disponibles les moyens nécessaires à cette fin.
Enfin, les brevets sont surtout l'affaire des grandes sociétés commerciales des pays
industrialisés, de sorte que les bénéfices de l'exploitation du patrimoine commun de
l'humanité, que constituent les ressources génétiques, sont uniquement attribués aux
riches. Etcela ne peut être considéré comme une solution moralement acceptable face à
une situation mondiale où laplus grande partie de la population vitdans des pays sous-
développés et est menacée de famine.
P. COHN, Animais as property and the law, in: R. KEVELSON (éd.), Law and semiotics, vol.I (Plénum
Press, London 1987), p.131 et sv.
" L. KASS, Patenting life, 63 J.P.O.S. 571 (1981).
Voy. les auteurs cités par DRESSER, loc.cit., p.411, et ADLER, loc.cit., p.46-47.
Voy. les auteurs cités par DRESSER, loc.cit., p.422-23.
Voy. les auteurs cités par R.P. MERGES, Intellectual projjerty inhigher life forms: the patent system and
controversial technologies, 47 MarylL.Rev. 1051 (1060-61) (1988).
5® E. AMELUNG, Die Verantwortung des Menschen fOr das Leben, in: W. KLINGMÛLLER (Hrsg.),
Genforschung im Widerstreit (Wiss. Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1980), p.l et sv.(14 et sv.).
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§ 2. Arguments enfaveur de la protection
Dans la doctrine des brevets, on estime que des considérations d'ordre éthique ne
doivent être prises en compte que de manière restrictive: on ne devrait pas interdie par
principe des inventions qui peuvent être bénéfiques, même si elles présentent des
dangers, mais empêcher des excès ou des conséquences indésirables par le refus
d'octroi de brevets pour des inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs (dont le contenu évolutif pourrait être apprécié par les Offices de brevets ou les
tribunaux) ou par des réglementations impératives" (voy. la section suivante). Ces
dernières spécifient d'ailleurs les conditions dans lesquelles les expériences sur des
animaux sont permises et sont donc l'instrument pour empêcher, par exemple, que des
souffrances soient infligées à des animaux par des activités de recherche^». Dans ces
circonstances, ce n'est que difficilement que l'on peut admettre le reproche
d'immoralité.
Les défenseurs d'une «éthique offensive» considèrent que l'abstention de faire
quelque chose de potentiellement bien est tout aussi répréhensible qu'un acte
immoraP9_ Comme a priori on ne sait pas toujours si et dans quelle mesure une
innovation peut avoir des effets bénéfiques ou désastreux, il ne faut pas interdire la
brevetabilité mais évaluer et gérer les risques moraux qui résultent des innovations
biologiques {«ethical risk assessment and management»)^. En effet, nous sommes
responsables non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne
faisons pas. Une morale dont le premier but consisterait à vouloir éviter tout conflit et
toute erreur n'est pas une moraleresponsable à défendrei '^.
^Ensuite, même si on trouve que l'octroi de titres juridiques exclusifs n'est pas
nécessairement bien, il ne se heurte à aucun obstacle d'ordre éthique, car il est en soi
moralement indifférent. Seuls les actes sous-jacents aux innovations pourraient être
jugés immoraux. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que l'ordre juridique admet
l'appropriation individuelle d'animaux, de plantes et de micro-organismes. Pourquoi
l'appropriation exclusive d'une race animale, d'une variété végétale oud'une espèce de
micro-organismes deviendrait-elle alors immorale ? En outre, l'éthique est
fondamentalement anthropocentrique'^ ^ n'empêche donc pas la délivrance de titres de
propriété intellectuelle pour des organismes vivants non-humains.
Enfin, dans les sociétés occidentales (par opposition à certaines cultures orientales),
la valeur de la vie non-humaine n'est pas très élevée. La valeur d'un animal ou d'une
plante pourrait alors résider non en ce qu'elle est, mais en son importance pour l'être
BLUM, op.cit., p. 10-11; WARCOING, loc.cit., p.5; E. HÀUBER, La protection des procédés et produits
biotechnologiques modernes au titre de la propriété industrielle, Prop.Ind. 1989, p.l77 et sv.(178);
ADLER, loc.cit., p.49: B. HOFFMASTER, The ethics of patenting higher life forms, 4 Int.PropJ. 1 (7,
23) (1988).
B.A. BRODY, An évaluation of the ethical arguments commonly raised against the patenting of
transgenic animais, in: LESSER, op.cil., p.l41 et sv.(144-45, 147).
Cf. R.E. BLUM, Gefâhrdung unseres Lebensraums und Schutz des geistigen Eigentums, GRUR 1972,
p.205 (209): vu les problèmes de faim dans le monde, il serait immoral de ne pas protéger les nouvelles
obtentions végétales et animales.
H.M. SASS, Methoden ethischer GOterabwagung in der Biotechnologie, in; V. BRAUN, D. MIETH, K.
STEIGLEDER (Hrsg.), Ethische und rechtliche Fragen der Gentechnologie und der Reproduktionsmedizin
(J. Schweitzer, MOnchen 1987), p.89 et sv.
A. KAUFMANN, Rechtsphilosophische Reflexionen ilber Biotechnologie und Bioethik an der Schwelle
zum dritten Jahrtausend, Juristen-Zeitung 1987, p.837 et sv.
« MOUFANG. op.cit., p.242.
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humain (ou à la rigueur pour d'autres formes de vie)63. Pourquoi alors ne pas
récompenser celui qui par une activité innovatrice augmente la valeur qu'un organisme
présente pour l'humanité ? Le reproche qu'on contribue ainsi à instrumentaliser les
êtres vivants n'est pas déterminant puisque l'homme s'est toujours servi de la nature et
des autres êtres vivants à des fins utilitaires, et l'octroi de titres de protection n'ajoute
aucune dimension éthique nouvelle à cet état des choses^.
Enfin, les problèmes soulevés ne demandent pas une interdiction de brevetabilité,
mais de la vigilance morale afin de profiter des bienfaits des techniques nouvelles tout
en évitant leurs dangers^.
Section 6. Conclusions
On n'essayera pas dans la suite de cet exposé de trancher les questions débattues,
mais de tirer de ces controverses des enseignements généraux et utilisables dans la
recherche de solutions. Préalablement, on illustrera leur actualité et importance par
deux exemples montrant l'interférence des différents niveaux d'argumentation.
§ 1. Illustrations
Deux domaines d'application des innovations biologiques sont à présent
particulièrement controversés en ce qui concerne l'opportunité d'une protection. Il
s'agit d'une part des êtres vivants «transgéniques» obtenus grâce au techniques
modernes de génie génétique, dont le principe même d'une protection a été mis en
cause, et d'autre part de la concurrence des systèmes de protection en matière
d'obtention végétale, où la configuration concrète du «système idéal» fait l'objet de
larges discussions.
A.- Les êtres transgéniques
Les adversaires d'une protection d'êtres vivants modifiés génétiquement se sont
manifestés presqu'exclusivement aux Etats-Unis d'Amérique, seul pays où l'opinion
publique s'est préoccupée de cette problématique, notamment lors du procès
Chakrabarty (en matière de micro-organismes) et après la décision Allen (en matière
animale®^). Ceux qui se sont manifestés sont d'ailleurs généralement des groupements
aux objectifs plus étendus, pour lesquels la brevetabilité ne constitue qu'un aspect
particulier d'uneproblématique plus large.
Leurs arguments sont essentiellement ceux présentés ci-avant surles conséquences
imprévisibles desdécisions actuelles ence qui concerne la sécurité et l'environnement.
p. SINGER, LIFE: The value of life, in: W.T. REICH (éd.), Encyclopedia ofBioethics (The Free Press, New
York 1978).
Voy. par exemple LAUROESCH, loc.cit., p.l14-15; HOFFMASTER, loc.cit., p.4-5; BRODY, loc.cit.,
p.143.
«5 HOFFMASTER, loc.cit., p.24.
^ Voy. par exemple J.L. FOX, More objections to patenting animais, 5Bio/Technology 775 (1987); G.M.
KARNY, Hysteria in the halls of Congress, 5 Bio/Technology 992 (1987); A. SPITLER, Controversy
over animal patents, 37 BioScience 652 (1987); C. WALLIS, Should animais bepatented?, 129 Time 110
(1987). Voy. aussi le chapitre IV, section 2, § 1, B de la deuxième partie.
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En outre, ils craignent les conséquences sociales, notamment dans le secteur de
l'a^culture, du passage à un milieu industriel en cas de brevetabilité des plantes et
animaux. Enfin, ils font état, dans une moindre mesure, de préoccupations d'ordre
(socio-)éthique.
Dans la doctrine des brevets^"', les (rares) auteurs qui se prononcent sur ce point
soulignent que le droit des brevets n'est pas le système de régulation approprié pour
empêcher des manipulations intolérables ou la création d'organismes dangereux^» et
que les résultats indésirables sur le plan social doivent être maîtrisés par d'autres
moyens^?. Par contre, on souligne l'utilité potentielle de ces techniques et leur
importance sur le plan économique, de sorte que le droit des brevets ne doit pas
restreindre, mais remplir son rôle incitantet promouvoir les activités en cette matière^".
Les questions de santé, sécurité, etc. et les considérations d'ordre éthique ne sont pas
du ressort du droit des brevets etne doivent dès lors pas être pris en compte.
Toutes les techniques génétiques sont considérées comme simplement chimiques"'!,
et «les produits et procédés nouveaux du génie génétique qui ne constituent pas,
n'utilisent pas, ou ne modifientpas, par eux-mêmes, des organismes vivants, ne sont
pas affectés par cette questionfondamentale» de la brevetabilité de la matière vivante''^ ,
de sorte qu'il n'y a pas de raison de développer de nouveaux principes de droit des
brevets''^.
Tous les autres auteurs en cette matière sont apparemment de cet avis puisqu'ils
traitent uniquement deproblèmes techniques sans aborder une question de principe. Et
cette opinion semble aussi être celle (explicite ou implicite) desOffices desbrevets, du
moins de ceux favorables en principe à l'insertion de la matière vivante dans le droit
des brevets.
Faut-il s'en étonner ? Dans les discussions à ce sujet, les décisions plus anciennes
s'étaient référées plus ou moins clairement au critère de la maîtrise de la matière vivante
sur le plan génétique. Comme cette maîtrise est devenue réalité, elle devrait, commeon
le souligne souvent, faciliter la mise enœuvre du principe de l'applicabilité dudroit des
brevets à la matière vivante et non l'empêcher. Les techniques génétiques constituent
donc en quelque sorte la suite logique de l'évolution antérieure etneconstituent pas un







Voy. encore le chapitre IV, section 2, § 1 de la deuxième partie.
Th.D. KILEY, Leaming to live with the living organism, 7 APLA QJ. 220 (222-23) (1979).
A. HONI, V. BUSS, La protection par brevets dans ledomaine du génie génétique, Prop. Ind. 1982, p.396
et sv.(399).
KILEY, loc.cit.-, BEIER, STRAUS, loc.cit., p.135-36, 147, 159.
Voy. par exemple KILEY, loc.cit., p.230. Voy. aussi le chapitre H, section 1.
HONI, BUSS, loc.cit., p.398.
D. CADMAN, The protection of micro-organisms under European patent law, 16 IIC 311 (317) (1985).
Voy. aussi Diamond v. Chafcrabarty, 206 U.S.P.Q. 193 (200-201) (S.C. 1980), où laCour Surpême refuse
de prendre en compte les dangers potentiels du génie génétique pour déterminer le champ de brevetabilité
de l'art. 101 de la loi sur les brevets.
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B." Brevets et droits d'obtention végétale
Lesdiscussions actuelles sur les rapports entre le système des brevets et le système
UPOV sont le résultat de revendications des milieux industriels d'une protection de
leurs innovations de plantes transgéniques par le droit des brevets, mettant
indirectement en cause le système UPOV et rart.2, par.ler CPOV interdisant une
«double protection» et l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales'''^. A eux se
sont joints les obtenteurs (notamment de plantes ornementales et d'arbres fruitiers)
insatisfaits depuis longtemps de ce dernier système.
Leur préférence pour le système des brevets est basée sur l'insuffisance de la
protection accordéepar la CPOV et les législations nationales correspondantes: dans le
système UPOV, il est possible de s'emparer d'un gène (important) greffé dans une
variété créée par unautre pourl'introduire ensuite dans sespropres variétés, parce que
l'utilisation de variétés protégées en vue de créer de nouvelles variétés est libre; ces
dernières peuvent elles-mêmes être protégées si ellesse distinguent nettement par un ou
plusieurs caractères importants (mais pas liés nécessairement aux gènes qui leur
confèrent la valeur commerciale) de variétés existantes. S'il n'est pas possible
d'interdire le libre emploi de telles créations génétiques, ce qui n'est possible qu'au
moyen de larges revendications en matière de brevets, il devient selon eux impossible
de rassembler les investissements nécessaires à leur mise au point, nécessitant des
recherches longues et couteuses''^.
Les défenseurs du système UPOV font valoir que si les auteurs de la CPOV n'ont
pas prévu une protection aussi large qu'en matière de brevets, ils ont eu des raisons
pour le faire. Et pour supprimer ces restrictions, il faut réexaminer ces arguments, et
notamment les conséquences économiques qu'entraînerait ce changement, et en
avancer d'autres plus importants en faveur d'une modification du droit actueF^.
Ce sont surtout les effets d'une protection forte au moyen de brevets qui motivent
l'opposition à cette forme de protection, et notamment les situations de dépendances
multiples lorsque les variétés existantes ne peuventplus être librement utilisées en vue
de la création de nouvelles variétés'^ "'. Le développement risque dès lors d'être freiné
parce que tout un secteur du marché devient bloqué ou inintéressant pour d'autres
obtenteurs"'® Enfin, l'intérêt du public (par exemple les petits agriculteurs, les
consommateurs) est mieux servi par le système UPOV',
Les partisans des brevets nient la réalité du danger des pyramides de dépendance,
les techniques de génie génétique permettant d'ailleurs de créer bientôt des variétés non
dépendantes. Ils renvoient à la solution des licences obligatoires pour faire face aux
Voy. notamment le chapitre III, section 3 de la deuxième partieet le chapitre m, section 4 de la troisième
partie.
" Voy. par exemple E. VON PECHMANN, Die Resolution der AIPPI vom 18. Mai 1985 tiber den
Patentschutz filr biotechnologische Erfindungen und Oberlegungen zu darin angesprochenen Problemen,
Conférence on new technical tendencies and industrial property protection, parti (Hungarian Group of
I.A.P.I.P., Budapest 1985), p.211 et sv.(217 et sv.); J.P. STENGER e.a.. Question 93: Relation entre la
protection par les brevets pour les inventions biotechnologiques et la protection des obtentions
végétales. Brevetabilité des races d'animaux, R.D.P.I. décembre 1987, p.l5 et sv.(27-28): BENT,
SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.78 et sv., 276 et sv.; BRIM, loc.cit., p.lSO et sv.
H.MAST, Sortenschutz/Patentschulz und Biotechnologie (Heymanns, Kôln 1986), p.38-39.
R. LUKES, Das Verhâltnis von Sortenschutz und Patentschutz bei biotechnologischen Erfindungen,
GRUR Int. 1987, p.318 et sv. Voy. encore le chapitre El, section 2, § 3, B., 2 de la troisième partie.
MAST, op.cit.
LUKES, loc.cit.
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situations de dépendance, éviter les abus et forcer certaines formes d'utilisation
indiquées dans l'intérêt public®". Le système UPOV connait d'ailleurs aussi des
situations de dépendance pour les hybrides^i, et la possibilité d'octroi de licences
obligatoires est prévue par la CPOV (art.9) et existe dans les législations de différents
pays®2 (voy. encore ci après).
Bien que des travauxjoints de l'OMPI et de l'UPOV soient appelés à aboutir à des
arrangements acceptables, les deux camps semblent voir plus de salut dans des actions
unilatérales, qui ne sont cependant pas nécessairement de nature à réduire les conflits
éventuels entre les deux systèmes de protection. Ainsi, l'UPOV envisage la révision de
la CPOV et un renforcement des droits de l'obtenteur, notamment vis-à-vis des
utilisateurs du système des brevets®^. En même temps, le monde des brevets propose
de faire passer une directive européenne qui renforcerait la position des titulaires de
brevets. Mais aucune dès parties n'a encore procédé à une étude objective de la
problématique,qui permettraitd'aboutir à une solutiondéfinitive et satisfaisante '^^ .
Voy. par exemple OMPI, doc. BioT/CE/III/2, solution n° 15; CCE, Proposition de directive, loc.cit.,
art.l4; BENT, SGHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.277, 289.
BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.289.
Art.24-25 de la loi belge; art.l2 et sv. de la loi française; art.12 de la loi allemande; art.7 de la loi
anglaise; art.22 de la loi suisse; art.42 de la loi néerlandaise; art.2404 de la loi américaine. En
jurisprudence voy. par exemple la décision de la Plant Varieties Appeal Authority (New Zealand) du 16
janvier 1985, 18 IIC 403 (1987): le titulaire d'un droit d'obtention végétale ne remplit pas son obligation
légale de mettre à la disposition du public du matériel de multiplication ou de reproduction en quantités
raisonnables et à un prix raisonnable s'il livre uniquement aux obtenteurs commerciaux et non aux
jardiniers privés.
Voy. le chapitre EŒ, section 3, § 6 de la troisième partie.
L'exposé des motifs de la proposition de directive de la CCE, par exemple, prétend que les dispositions de
la directive garantissent le contenu nécessaire des droits attachés aux brevets, en tenant compte de tous
les intérêts pertinents impliqués, y compris la science, l'industrie, les obtenteurs de végétaux et
d'animaux, les agriculteurs, les contribuables et les consommateurs (Doc. COM(88) 496 final, 17 octobre
1988), p.28). Mais les seuls intérêts vraiment examinés sont ceux de l'industrie. Voy. à ce propos les
critiques de M. LLEWELYN, Future prospects for plant breeders' rights in the European Community, EIPR
1989, p.303 et sv. Mais d'un autre côté, l'UPOV ne fait pas non plus preuve d'un grand effort d'objectivité.
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§ 2. Réglementations, progrès et intérêtpublic
L'analyse des discussions sur l'opportunité de protéger des innovations biologiques
a montré clairement que le problème central en cette matière est la compréhension
correcte de l'essence des brevets et des réglementations publiques et la démarcation de
leurs fonctions respectives. L'examen de cette question attire inévitablement l'attention
sur deux aspects connexes du droit des brevets, à savoir le rôle actuel de la notion de
progrès (technique) et la priseen compte effective de l'intérêt public.
L'argumentation qui suit sera limitée au système des brevets, mais elle peut être
étendue mutatis mutandis au système UPOV.
A." Les brevets et les réglementations
Les discussions sur l'opportunité d'une protection des inventions biologiques sont
souvent des dialogues de sourds parce que les participants ne se situent pas au même
niveau d'argumentation. Les hostilités vis-à-vis des brevets notamment résultent
souvent moins de la réprobation de l'attribution de titres exclusifs que des craintes à
l'égard des techniques sous-jacentes aux innovations et aux demandes debrevets. Or,
ces deux niveaux doivent êtreclairement séparés.
La question décisive est de savoir si le droit des brevets peut ou doit jouer un rôle
dans la détermination de la licéité du développement et de l'utilisation de certaines
technologies biologiques ou génétiques, ou si ce cette problématique est uniquement du
ressort des normes légales ou réglementations publiques interdisant ou délimitant
certains actes, le refus d'octroi de brevets pouvant éventuellement en découler
indirectement par l'application de la clause de contrariété à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs®^.
Selon certains, le brevet ne constitue pas une autorisation de faire ce qui autrement
serait interdit, mais uniquement un droit d'empêcher des tiers defaire cequ'ils seraient
autrement libres de faire. L'instauration d'un système des brevets a pour but de
favoriser les innovations, non de les freiner. Le refus d'octroyer des brevets pour
certaines innovations n'éliminerait de toute façon pas les problèmes puisqu'elle ne
constitue pas une interdiction depratiques indésirables. Laprévention d'abus éventuels
doit donc être assurée pard'autres normes désignées spécialement à ceteffet.
A ces observations pertinentes, on peut objecter que le fait que le droit des brevets
n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation des dangers créés par les innovations
biologiques ne signifie pas qu'il n'a aucun rôle à jouer et qu'il ne peut aucunement
contribuerà la solution des problèmes rencontrés.
En effet, le rôle du système des brevets consiste à stimuler et à accélérer la
recherche et la commercialisation de produits et procédés nouveaux. Or, les
innovations biologiques que l'on veut encourager créent et contribuent àaugmenter des
risques divers (voy. supra). Et la rapidité avec laquelle les développements se sont
produits et surtout leurs conséquences imprévisibles ajoutent une dimension qualitative
nouvelle au problème de l'emprise de l'homme sur la nature®^.
Voy. le chapitre IV, section 3 de la deuxième partie.
Cf. Ch. DE DUVE (prix Nobel), in Bulletin Athéna n" 33, septembre 1987, p.9: «Ce qui est devenu
angoissant dans lemonde actuel, c'est que lemécanisme lent, aveugle mais sûr, de l'évolution ne va plus
fonctionner. Apartir de maintenant, c'est nous qui dirigeons l'évolution, c'est-à-dire que nous entrons
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Cette problématique existerait évidemment aussi en l'absence de tout système de
propriété industrielle. Mais même si la tâche du droit des brevets n'est pasd'empêcher
les conséquences négatives potentielles, est-ce que compte tenu des dangers et
incertitudes il est raisonnable d'encourager par ce moyen une évolution qui risque d'y
mener ?Faut-il stimuler lacourse à l'innovation dont l'impact négatif potentiel dépasse
les bienfaits qu'on peut en attendre en même temps V
La spécificité du droit des brevets réside donc surtout sur le plan de la finalité
poursuivie: doit-on stimuler ou récompenser des activités qui sont, ou peuvent être,
dangereuses ou immorales ? Si les droits de propriété intellectuelle ne peuvent
empêcher les comportements inacceptables, doivent-ils les sanctionner aveuglement et
même les encourager ?
^s questions posées découlent au fond du changement de certaines prémisses du
droit des brevets. Le système des brevets est en effet le produit d'une conception
socio-économique qui considérait le progrès scientifique, économique, technique, etc.
comme le synonyme de «bénéfique pour l'intérêt public». Aujourd'hui cependant, ce
rapprochement n'est plus nécessairement vrai, car «le meilleurpeut être l'ennemi du
bien», et les conséquences visibles des actes passés ainsi que les effets imprévisibles
dés comportements actuels ont suscité l'intervention régulatrice des pouvoirs publics,
qui s'avère particulièrement importante dans ledomaine des innovations biologiques.
Pour déterminer le rôle spécifique des brevets et des réglementations, il faut donc
resituer les éléments de «progrès» et d'«intérêt public» au sein du système des brevets.
B.- Les brevets, le progrès et l'intérêt public®^
L'idée de stimulation du progrès sous tous ses aspects s'est trouvée à la base de
tous les systèmes des brevets (voy. par exemple expressément l'art.I, sect.8 de la
Constitution américaine '^ ou l'art. 1er de la loi japonaise^O). Et certaines législations
nationales (notamment en Allemagne, en Suisse eten Autriche) ont dans lepassé posé
comme une des conditions de protection lapreuve d'une contribution à ce progrès, qui
pouvait consister en tout enrichissement de la technique au sens large: avantages
commerciaux et économiques, industiiels, esthétiques, sociaux, etc., c'est-à-dire tout
ce qui était propre à satisfaire un besoin humain^i.
Mais l'appréciation et la mesure de cette condition se sont avérées de plus en plus
difficUes, quand il s'agissait de déterminer si effectivement l'invention réalisait un
progrès eten quoi celui-ci consistait. Des jugements de valeur étaient inévitables parce
qu'on devait fréquemment peser les avantages et les inconvénients d'une invention par
rapport à l'état de la technique^^. Enoutre, la condition paraissait inutile à cause de la
dans une phase nouvelle de l'évolution puisque nous avons, en quelque sorte, en mains notre propre
destinée et la destinée de l'humanité».
Cf. KASS, loc.cit., p.584; comme le système des brevets estconçu pwur encourager l'innovation, il n'est
guère utilisable pxjur la régler ou contrôler. Il ne jjeut dès lors surprendre que le système mis en marche
dépasse à unmoment donné ceux qui l'ont initié et nedevient plus guère contrôlable.
Ces discussions peuvent être rapprochées de celles sur le caractère distinctif des variétés sous le système
UPOV.
Congress shall have power [...] topromote the progress ofscience and useful arts, by securing for
limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries».
«L objet de la présente loi est d'encourager les inventions en promouvant leur protection et leur
utilisation, de manière à contribuer au développement de l'industrie».
Voy. par exemple D. BURNIER, La notion d'invention en droit européen des brevets (thèse Lausanne
1981), p.42 et sv.
" Voy. par exemple TROLLER, op.cit., p.l76 et sv.; NORTH, op.cit., p.l24 et sv.
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définition très large de son contenu et du fait qu'en l'absence de tout progrès,
l'invention était de toute façon vouée à l'échec commercial. Par conséquent, la CBE
n'a pas repris (mêmeimplicitement) la condition de progrès technique93.
L'opinion majoritaire actuelle est donc que le droit des brevets ne porte pas de
jugement devaleur surl'invention réalisée (le brevet n'est pas un diplôme honorifique)
mais remplit uniquement une fonction technique d'attribution de droits privatifs. Le
brevet en tantque tel nerequiert pas(etnecertifie pas) la création de quelque chose de
valeur. Il fournit uniquement à l'inventeur un titre juridique qui lui permetd'obliger
autrui à l'abstention.
Certains auteurs défendent cependant toujours l'exigence d'une utilité sociale de
l'invention parce que le brevet estaccordé en tant que récompense pour ladivulgation
d'une invention précieuse pour le public: selon eux, il s'agit d'une composante
inhérente à la notion de brevetabilité qui découle del'origine etdusens du système des
brevets, et elle existe dès que l'invention est de nature à satisfaire un quelconque
besoin humain^''.
Cet argument a récemment été appliqué par le Tribunal fédéral allemand des brevets
àune invention dénuée de sens^^ j^ais hormis ces cas exceptionnels, qui peuvent être
rencontrés par l'application stricte des conditions de protection, cette cause de non-
brevetabilité a étéabandonnée comme élément autonome du système desbrevets.
L'idée d'utilité sociale transparait encore, d'une partdans la condition d'application
industrielle, et d'autre part dans la non-délivrance de brevets pour des inventions
contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (comme c'est le cas pour la condition
de «utility» aux U.S.A.). Mais ni l'une ni l'autre n'ont d'importance pratique:
l'application industrielle est interprétée de manière très large, et ran.53a] CBE sera
probablement invoqué uniquement dans des cas extrêmes^.
Le dernier vestige de l'intérêt public est l'existence de licences obligatoires '^^ dont
on a suggéré l'utilisation dans le domaine végétal, maisqui en pratique sont rarement
demandées et encore plus rarement octroyées (sauf au Canada en cequi concerne les
produits pharmaceutiques: art.41 de la loi sur les brevets).
Les licences obligatoires encourent en effet la double critique du titulaire de brevet et
de la collectivité puisqu'elles contrarient l'un sans contenter l'autre^®. Du point de vue
de la collectivité, on déplore que, joints à l'obsolescence toujours plus rapide, les
délais d'attente ainsi que la longueur de la procédure d'octroi ôtent à la licence
obligatoire le plusclairde son sens; la nature généralement nonexclusive de la licence
obligatoire rebute lerequérant potentiel qui, nanti d'une telle licence, ne s'estime point
en mesure d'endosser le risque économique que comporte l'exploitation de l'invention.
En raisonde l'action stérilisante qu'exerce la privation du savoir-faire sur les licences
Cf.A. SCHEUCHZER, Nouveauté et activité inventive en droit européen desbrevets (Droz, Genève 1981),
p.70 et sv. et les auteurs cités; BURNIER, op.cit., p.54 et sv.
^ Voy. notamment SCHULTE, op.cit., § 1, n° 9-10.
BPatG 23 février 1987, BPatGE 29, p.39 et sv. - Scheintotentlarvungssystem.
Voy. le chapitre IV, section 3 de la deuxième partie.
" Voy. en général J.M. SALOMOLARD, La licence obligatoire en matière de brevets d'invention (Droz,
Genève 1978); K. PFANNER, Die Zwangslizenzierung von Patenten; Oberblick und neuere
Entwicklungen, GRUR Int. 1985, p.357 et sv. En Belgique art.31, § 1; en France art.36; aux Pays-Bas
art.34 (cf. J. VAN GENNIP, B.I.E. 1988, p.3 et sv.); en Allemagne art.24(l) et 81 si dans l'intérêt public;
au Royaume-Uni art.48 et sv.; en Suisse art.40; au Japon art.83, 92, 93 (cf. T. TANABE, Compulsory,
licensing in Japanese patent law, 8 IIC 42 (1977)); art.41 au Canada; système inexistant aux Etats-Unis.
Cf. SALOMOLARD, op.cit., p.219et sv.
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obligatoires délivrées et de son effet inhibiteur sur les requérants virtuels, la licence
obligatoire demeure dénuée d'efficacité'^.
n faut dès lors s'étonner que la technique des licences dedroit soit préconisée pour
régler les rapports mutuels du système des brevets et de celui des obtentions
végétales^°°. On ne peut en effet s'attendre à ce que celles-ci soient plus facilement
administrées que les licences obligatoires dans l'intérêt public. Il s'agit manifestement
d'une solution d'expédient qui permet auxdeux camps de ne pas remettre en cause les
fondements de leurs systèmes respectifs (voy. la partiesuivante).
En dernière instance, la question fondamentale (et la seule voie pour trouver une
solution) est la suivante: le droit des brevets doit-il pouvoir être aménagé pour tenir
compte spécifiquement de l'intérêt public, ou bien les règlements publics (et autres
règles contraignantes) sont-ils les seules sources destinées à s'en occuper ?
C." Appréciation
Le droit des brevets est un ensemble hybride, unissant deux principes
contradictoires ou du moins difficilement conciliables: l'intérêt privé et le bien public,
le monopole et la liberté, le progrès et la stabilité^oi. Il est soumis à une tension
permanente, car en tantque branche du droit il vise à maintenir l'ordre et la stabilité, et
exprime nos conceptions sur ce qui est juste et bon; mais en même temps il stimule le
progrès et le changement en encourageant l'action, sur la base de valeurs
essentiellement économiques (au sens large).
Malgré cecaractère particulier, il forme une partie de l'ordre juridique, contribuant à
l'intérêt public età l'ordre social par l'intermédiaire des intérêts privés, tout comme les
réglementations publiques qui visent à maintenir l'ordre ou à régler les conséquences
de dysfonctionnements éventuels par des normes qui restreignent généralement la
liberté d'actiondes sujets de droit.
Pour arriver à une action harmonieuse des deux, il peut s'avérer nécessaire de
soumettre le droit des brevets à certains aménagements, qui peuvent se situer tant au
niveau de la brevetabilité de principe que de celui de l'étendue de protection (voy.
encore le § 3, B ci-après).
De manière générale, le système des brevets forme une partie intégrante de l'ordrejuridique qui vise àréaliser le bien public par la protection de certains intérêts privés.
Lorsque les intérêts particuliers entrent en conflit avec le bien social, ce système doit
pouvoir être adapté pour remplir adéquatement sa fonction initiale, et lorsque les
circonstances le requièrent, de nouveaux objectifs doivent pouvoir lui être assignés^®^.
Le domaine^ des innovations biologiques ne constitue pas une exception àcet égard.
Cela paraitévident lorsque les innovations ont traità l'être humain. Maiscela restevrai
lorsque d'autres formes de vie sonten jeu.
Ceci étant admis, il ne faut pas surestimer l'importance pratique d'une décision
limitant notamment le domaine de bevetabilité, car cette question est secondaire par
rapport à celle des réglementations qui restent l'instrument juridique essentiel pour
diriger les changements sociaux. L'absence de règlements restrictifs possède d'ailleurs
" SALOMOLARD. op.cit., p.218: PFANNER, loc.cit., p.3.
l*® CCE, Proposition de directive, loc.cit., art.U.; UPOV, Révision de la Convention, loc.cit., art.5.
'0' KASS, loc.cit., p.580-81.
Voy. aussi les CONCLUSIONS GENERALES
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elle-même un effet stimulant indirect, dont l'importance est encore renforcée par la
constatation que la possibilité d'une protection au moyen de titres exclusifs à elle seule
ne stimule personne à faire des recherches: c'est en premier lieu l'attrait des bénéfices
résultant d'une exploitation commerciale autorisée d'une innovation qui détermine
l'activité de recherche. Les brevets ne constituent en fait qu'une arme (importante)
contre les concurrents et un moyen d'orienter les investissements à faire et de distribuer
les profits qui en résultent.
En outre, il va de soi que les moyens misen œuvredoiventêtre proportionnels aux
butspoursuivis et auxeffetsescomptés. Si unobjectifparticulier peut parfaitement être
réalisé au moyen de règles contraignantes, il n'y a pas deraison d'alourdir le système
des brevets par une règle d'exception spécifique. Si par contre on vise à réaliser
certains effets spécifiques sans limiter la liberté d'action des agents économiques, une
adaptation du système des brevets peutêtrela solution adéquate.
Si donc en principe des aménagements doivent pouvoir être apportés au systèmes
des brevets (ouau système deprotection des obtentions végétales), il resteà déterminer
à qui incombe la responsabilité de prendre une telle décision, dans quelles
circonstances des aménagements devraient être réalisés, et de quelle manière ils
devraient être mis en œuvre.
§ 3. Moyens de solution
A." Nécessité d'intervention du législateur
Dans une situation telle qu'elle a étédécrite auchapitre précédent, c'est-à-dire où le
droit des brevets est réduit à undroitprofessionnel géré par les parties intéressées, les
intérêts privés et les questions de détail deviennent plus importants que l'intérêt général
et les questions de principe. Or, ce ne sont ni les Offices des brevets, ni les industriels,
ni les scientifiques'"^ qui ont la compétence et la responsabilité de prendre des
décisions en la matière, car, comme l'analyse contenu dans le présent chapitre l'a
clairement montré, il s'agit en vérité de trancher des conflits d'intérêt (aussi ence qui
concerne le choix enû-e le système des brevets et le système UPOV), et cette tâche
incombe au législateur'®^.
Etant donné les répercussions des biotechnologies sur tous les secteurs de la vie,
celui-ci a le devoir de se prononcer sur l'utilité et/ou la nécessité d'une protection.
L'appréciation fondamentale des intérêts sociaux et des avantages et inconvénients
quant à l'utilisation d'une technologie potentiellement dangereuse lui incombe'^ ^. Et
c'est aussi le peuple, à travers ses représentants, qui doit décider si et dans quelle
mesure la recherche génétique peutou doit êtreencouragée par des brevets accordés à
l'industrie privée.
LUKES, loc.cit., p.318. Cf. P. TIOLLAIS, in: Encyclopedia Universalis (1985), v° Génie génétique,
p.377: «Le propre de la recherche est de défricher l'inconnu et, par conséquent, même lescientifique le
plus.averti et leplus consciencieux n'est pas toujours capable de répondre clairement des conséquences
futures de ses travaux. Il est d'ailleurs bien difficile de faire lapart de la responsabilité du scientifique,
artisan du progrès, et de celle de la communauté non scientifique qui utilise les découvertes et les
développe dans certaines directions».
Cf. J.G. SHELDON, D.C. ANDERSON, Genetic engineering and the Patent Office, 37 BioScience 679
(681) (1987); HOFFMASTER, loc.cit., p.22.
KASS, loc.cit., p.587: MOUFANG, op.cit., p.196.
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A cette fin, il devra porter un jugement de valeur sur les sciences et les techniques et
déterminer la finalité de son intervention éventuelleCar les droits de propriété
intellectuelle ne sont que des instrumentsjuridiques traduisant une option fondamentale
basée sur des considérationsqui sont essentiellement non-juridiques.
Un jugement d'opportunité sur ces points est inévitable. Le point crucial consiste en
la vérification si en l'occurrence les conséquences négatives sont effectivement assez
probables pour justifier une non-brevetabilité ou une limitation des droits accordés.
Une réponse ne pourra être donnée que sur la base d'un examen concret, mais il ne
semble guère possible d'arriver à une solution claire et simple sans porter un jugement
de valeur sur l'un ou l'autre élément.
Malgré tout souci d'harmonisation, qui est commandé surtout par des arguments
d'efficacité, il ne faut pas nécessairement suivre les opinions existant dans d'autres
pays ou sur d'autres continents, mais (tout en tenant compte de celles-ci) réfléchir de
manière indépendante sur les valeurs à protéger et à promouvoir. La proposition de
directive de la Commission des CE, bien qu'elle vise à réaliser une uniformisation
souhaitabled'un point de vue économique, ne devrait dès lors être adoptée que si elle
ne contredit pas desopinions fondées divergentes d'Etats membres qui ne résultent pas
de simples réflexes protectionnistes nationaux.
B." Nécessité de différenciation
Si l'intervention du législateur s'impose, quelles sont les options qui s'offrent en
vue de sa décision ? L'alternative fondamentale n'est pas soit la suppression soit le
maintien des systèmes de protection, mais soit la généralisation soit la différenciation à
l'intérieur de ces systèmes. Et c'est certainement la deuxième attitude qu'il faut
préconiser.
Les débats sur l'utilité et/ou la nécessité d'une protection des innovations
biologiques se caractérisent en effet par de nombreuses généralisations dont il est
pratiquement impossible de dégager des solutions de compromis. En outre, ces avis
sont souvent basés sur des présupposés stéréotypés qui ne sont pas analysés de
manièreapprofondie ni vérifiés empiriquement.
Selon les circonstances, les mêmes arguments servent alors à défendre des
positions différentes. Ainsi, onexcluait jadis les aliments de la brevetabilité parcrainte
d'une famine suite à un abus de monopole; aujourd'hui, on revendique une protection
par brevets i»ur combattre la même famine, mais il n'existe aucune preuve concluante
sur la véracité de l'une ou l'autre assertion. On dit en outre qu'il serait contraire à
l'éthique de ne pas profiter des bienfaits des techniques génétiques modernes pour
nourrir la population mondiale et dès lors de nepas les stimuler. Mais on présume ainsi
notamment l'effet bénéfique de la protection sur la création de nouvelles races et
variétés, la distribution équitable en faveur des affamés et l'absence d'effets négatifs
secondaires aggravant les problèmes plusqu'ils ne les résolvent. Et la véracité de ces
présomptions n'a pas encore été démontrée.
Toute solution au problème de la justification matérielle d'une protection et de la
prise en compte de tous les intérêts en jeu doit donc être différenciée et nuancée par un
aménagement spécifique et sélectif des systèmes de protection. La différenciation
s'appliquera essentiellement à l'étendue de protection où l'on peut varier les droits
accordés en fonction des personnes, objets ou secteurs. Et cette politique volontariste
MOUSSERON, op.cit., n° 7. p.ll. Voy. aussi les CONCLUSIONS GENERALES.
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peut aller jusqu'à l'exclusion de la protectionde certains types d'innovations. Cela ne
constitue pas une contradiction des valeurs^®"' si les raisons concrètes justifiant
l'introduction de différenciations sont cohérentes
L'analyse juridique raisonnant uniquement en termes d'inclusion dans le champ de
brevetabilité etd'exclusion de celui-ci (comme c'est essentiellement lecas actuellement)
est simplificatrice et peu créative. Elle n'élimine par ailleurs pas les problèmes
techniques d'application à la matière vivante des concepts du droit des brevets établis
en fonction de la matière inerte, car il ne suffit pas dedécider que le droit des brevets
s'applique au monde vivant pour que tous ses concepts puissent être adaptés sans
difficultés. Inversement, le système de protection des obtention végétales aété conçu
en fonction d'un type particulier d'innovation biologique, et il ne peut pas être étendu
sans plus à d'autres formes de vie ou d'autres types d'innovations.
Afin de guider les réflexions à ce propos, on essayera de montrer dans la partie
suiv^te les différentes options fondamentales qui s'offrent en vue d'une protection
des innovations biologiques, en montrant clairement les contraintes découlant du
fonctionnement efficace d'un système de protection etcelles résultant des spécificités
de la matière vivante.
Ainsi MOUFANG, op.cit., p.213 lorsque certains types d'innovations biologiques peuvent être
protégées, etdautres pas, ainsi que NEUMEIER, op.cit., p.170-71 lorsque certaines innovations seraient
protégées par des droits plus forts que d'autres.
Voy. le chapitre H, section 2, § 2 sur l'égalité de traitemenL
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La quatrième partie a traité essentiellement de l'insertion de la matière vivante Han<t
lesystème des brevets, etplus généralement des arguments de texte etd'opportunité en
faveurou à rencontred'une protection par un titre de propriété intellectuelle.
Ces réflexions concernent surtout l'existence d'un système de protection ou
l'accessibilité à celui-ci. Or, même si les problèmes de détermination du champ
d'application sont résolus, il en existe d'autres tout aussi fondamentaux qui résultent
de l'application de concepts généraux aux cas concrets à cause des spécificités de la
matière vivante.
Ceci vaut enparticulier pour le système général des brevets'. Carsi onpeut éviter
les problèmes de définition et de délimitation au niveau de la brevetabilité, il n'en est
pas de mêmeen ce qui concerne l'obtention de la protection et la détermination de son
contenu. L'étendue, la complexité et l'imprévisibilité des systèmes biologiques, la
compréhension limitée de ceux-ci et la difficulté de les décrire constituent des
problèmes concrets dont résultent des incertitudes plus grandes qu'au niveau du champ
d'application, même si celan'est pas toujours perçu dans les discussions^.
La condition de nouveauté pour un organisme existant dans la nature, celle
d'activité inventive quand il s'agit d'influencer un processus biologique autonome,
l'application industrielle d'une séquence d'ADN, l'obtention reproductible d'un
organisme autoreproducteur ne sont que quelques exemples d'inadaptation des
concepts traditionnels du droit des brevets, conçus au départ pour être appliqués au
domaine de la physique d'abord et de la chimie ensuite^. Plus fondamentalement, la
notion même d'invention appliquée à un organisme vivant est mise en cause, et dans
beaucoup de cas, il devient difficile de la distinguer de cellede découverte.
En cequi concerne l'étendue de protection, des problèmes similaires se posent, par
exemple: quelle estlaportée d'un brevet degène, à partir dequel degré desimilarité ou
d'équivalence y a-t-il une contrefaçon matérielle, jusqu'à quel point peut-on parler de
produit direct d'un procédé d'obtention, y a-t-il ou non épuisement des droits, etc. ?
Le brevet américain de plantes et le système UPOV constituent déjà des systèmes adaptés à la matière
végétale. Dreste à voirdans quelle mesure cette adaptation est réussie ou devrait être améliorée.
Voy. la troisième partie et par exemple les décisions rendues, notamment en ce qui concerne l'activité
inventive et la divulgation suffisante. Les premiers litiges sont nés aux Etats-Unis, où les problèmes de
champ d'application ont été clarifiés plus tôt: R.H. BENSON, Patent wars, 4 BiolTechnology 1064
(1986): T. BEARDSLEY, Contest in prospect over interferon rights, 314 Nature 207 (1985); J.L. FOX,
Gene splicers square off in patent courts, 224 Science 584 (1984); D. WEBBER, Biotechnology firms
clash over patent daims, Chemical&Engineering News 1984, p.l8 et sv.
Cf. R.S. CRESPI, Patenting in the biological sciences (Wiley, London 1982), p.l.
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La partie précédente a montré en outre que la prise en compte des différentes
facettes de l'intérêt généralrequiert une réponse plus nuancée que la (non-)inclusion de
certains types d'innovations biologiquesdans le champ de brevetabilité.
La similarité et l'origine commune des problèmes soulèvent la question, si le droit
des brevets dans son ensemble n'est pas inadapté pour faire face à ces problèmes et s'il
ne faut pas chercher des solutions dans une protection spécifique aux innovations
biologiques, permettant de donner une réponse adaptée tant à la question des finalités
qu'à celle des objets concemés.
Ce genre de protection a parfois été suggéré ou revendiqué'^ sans que les auteurs
approfondissent laquestion pour yrépondre de manière constructive. I^s alternatives
fondamentales semblent a priori être soit l'adaptation du système des brevets (comme
cela a déjà été fait pour le Plant Patent Act et par le système de dépôt de micro
organismes), soit l'extension du système UPOV (comme cela a été proposé ou même
réalisé dans certains pays pour les micro-organismes et les animaux^), soit enfin la
création d'un système de protection spécifique et autonome.
Les milieux des brevets sont en général hostiles à une protection sui generis^ pour
des raisons rarement explicitées, mais que l'on peut présumer être les suivantes:
d'abord, on craint qu'un système spécifique serait moins favorable que celui des
brevets; ensuite, un tel système à côté de celui des brevets créerait des problèmes de
coordination mutuelle; en outre, on veut éviter l'instauration de systèmes spécifiques
pour chaque matière; enfin,certains ne sontpas intéressés par un système de protection
de propriété intellectuelle parce qu'ils disposentd'autres formes de protectionefficace.
Or, les problèmes de coordination entre les différents systèmes de protection
peuvent êtreévités ou réduits par une rédaction soigneuse et unedélimitation précise de
leurs champs d'application. En outre, on ne fait pas nécessairement accroître la
complexité des systèmes de protection puisqu'il existe déjà le systèmeUPOV à côté de
celui des brevets, et cedernier connaît déjà des règles spécifiques en la matière (dépôt
de micro-organismes, etc.); un système spécifique pourraitdès lors même simplifierla
situation s'il intégrait la CPOV et les innovations biologiques couvertes par le droit des
brevets. Enfin, c'est au législateur qu'il appartient de peser les intérêts en présence, et
ceux-ci ne se limitent pas à ceux des utilisateurs actuelsdu système des brevets (voy. la
partie précédente).
Ces observations restent cependant théoriques et hypothétiques tant qu'il n'existe
pas de proposition concrète sur les mérites de laquelle on pourrait se prononcer. C'est
à l'élaboration des fondements et modalités d'un tel modèle de protection globale et
adaptée qu'on s'attachera dans la présente partie, et on précisera dès à présent les
points de départ et les objectifs des réflexions qui vont suivre.
Voy. par exemple H.G. HESSE, Der Schutz der zilchterischen Leistung und die Grundrechte, GRUR 1971,
p.lOl et sv.; R.E. BLUM, Gefâhrdung unseres Lebensraums und Schutz des geistigen Eigentums, GRUR
1972, p.205 et sv.; I.P. COOPER, Do we need a spécial patent law for biological inventions ?, 2
Bio/Technology 192 (1984); T. OREDSSON, Biological inventions and Swedish patent législation,
N.I.R. 1985, p.229 et sv.(247, 256, 259); D.E. KORN, Patent and trade secret protection in university-
industry research relationships in biotechnology, 24 HarvJ.Legislat. 191 (230 et sv.) (1987). Voy.
encore la section 1 du chapitre IV ci-après.
Voy. le chapitre III, section 2, § 1, C et le chapitre TV, section 2, § 1, B de la deuxième partie.
Voy. par exemple INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, Biotechnology inventions; a position
paper, 18 IIC 223 (1987), n° A.1.1; St.A. BENT, R.L. SCHWAAB, D.G. CONLIN, D.D. JEFFERY,
Intellectual property rights worldwide (MacMillan, London 1987), p.4, 39.
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§ 2. Points de départet objectifs
L'analyse prendracommepoints de départquelques constatations fondamentales:
• le caractère complexe des «produits» biologiques (cellules, organismes) en
comparaison avec les substances chimiques,
• la faculté additionnelle de reproduction ou multiplication naturelle des produits
constituant l'objet de la protection,
• l'existence individuelle éphémère de l'objet protégé et la variabilité intrinsèque
variable dans l'espace etdans le temps de l'ensemble abstrait d'individus perpétuant
biologiquement les traits initiaux de l'objet de la protection,
• le fait que l'homme peut intervenir sur le processus de vie, mais non le créer, et
• lefait que, tout comme les objets matériels inertes, lamatière vivante peut avoir des
utilités différentes.
On essayera d'apporter de premiers éclaircissements par le recours à la notion de
propriété civile: toute innovation est réalisée à partirdu vivant préexistant, et celui-ci est
susceptible d'être approprié en tant qu'élément patrimonial et de jouir d'une certaine
protection à ce titre. On analysera en outre de quelle manière les «lacunes
d'exclusivité» quidécoulent de cette protection patrimoniale peuvent êtrecomblées par
les titres de propriété intellectuelle examinés, c'est-à-dire pourquoi de tels titres sont
nécessaires si un inventeur ou obtenteur est déjà protégé en tant que propriétaire
(chapitre I).
Le chapitre suivant est inspiré par une autre constatation: les innovations inertes
sont aussi protégées par d'autres droits de propriété intellectuelle que les brevets, et
notamment le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur. Conformément à
l'objectif d'élaborer un modèle de protection globale de toutes les innovations
biologiques sous tous leurs aspects, on examinera si ces autres' formes de protection
peuvent également s'appliquer au monde matériel vivant, et quelles sont lesraisons qui
s'y opposent éventuellement"'.
Onessayera ensuite de rationaliser lesrésultats de cesanalyses exploratrices parun
modèle théorique opposant deux modes de protection fondamentaux s'appliquant aussi
bien aux innovations non-biologiques que biologiques, ces dernières présentant
cependant desparticularités que l'on veillera à approfondir (chapitre ni).
De ces réflexions, on tentera enfin de dégager une esquisse d'un modèle global de
protection de l'ensemble des innovations biologiques et des propositions
fondamentales d'une protection adaptée (chapitre IV). Ce faisant, on s'en tiendra à la
question de la possibilité de mise en oeuvre d'une telle protection, la décision ultime
d'opportunité d'une protection et la réalisation pratique des suggestions étant duressort
du législateur (voy. la partie précédente).
Onnégligera cependant comme jusqu'à présent le droit des signes distinctifs.
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Chapitre I
PROPRIETE CIVILE, PROPRIETE
INTELLECTUELLE ET MATIERE VIVANTE
Section 1. Introduction
Au printemps de 1913, M. Valuy créa une nouvelle variété d'oeillets à laquelle il
donna le nom d'«Aline Bonnard». Dès 1915, il vendit les fleurs en prenant soin de les
débarrasser de leurs boutures. Dans la nuit du 28 au 29novembre 1916, pendant qu'il
fut mobilisé, un millier deboutures des ces œillets lui furent volés, sans que levoleur
ait pu être identifié. Quelque temps plus tard, M. Brun vendit ces œillets sous le même
nom, et M. Valuy demanda 50.000 francs de dommages-intérêts, notamment pour
concurrence déloyale. Mais le Tribunal de commerce de Nice jugea qu'«aucune loi
n'établit l'exclusivité de lapropriété d'unefleur, quiaurait étécréée par une personne;
qu'on ne saurait établirpar témoins une propriété exclusive sur une espèce d'œillets
qu'on dit avoir créée, alors qu'ilsepeut quecette espèce existe ailleurs;que Valuy ne
prétendpas que Brun lui ait volé les plants d'oeillets dont il s'agit; que, dans ces
conditions, il n'y a pas à rechercher la façon dont Brun s'est procuré les plants
d'œillets en question; qu'ily a lieudefaire application de la règle: Enfait de meubles,
possession vaut titre» ^.
En 1981, le Dr. Golde reprocha aux entreprises Hoffmann-La Roche et Genentech
le détournement de deux lignées cellulaires humaines que lui-même et ses collègues
avaient cédés au Dr. Gallo (lié à ces entreprises) sous la réserve qu'elles soient utilisés
en collaboration dans des recherches sur le cancer. Les entreprises avaient utilisé du
matériel génétique de ces cellules pour construire un vecteur d'expression et une
souche productriced'interféron. Le Dr. Golde revendiqua sur la base de son droit de
propriété la remise de ces cellules avec toutes leurscomposantes (vivantes ou mortes)
et toutes les accessions comprenant notamment tous lesorganismes fabriqués pargénie
génétique et contenant du matériel génétique de ces cellules, ainsi que les produits
obtenus à partir de ceux-ci. Le différend fut réglé à l'amiable^.
Ces deux exemples concrets de litiges au contenu très différent ont en commun
d'attirer l'attention sur un aspect particulier des innovations produisant de nouvelles
Trib.com. Nice 23 mars 1921. S. 1923, H, p.l53, note E.H. PERREAU.
I.P. COOPER, Biotechnology and the law (Clark Boardman, New York 1982/1987), § 11.03, p.11-55-56.
Voy. ég^ement Moore v. Regents of the Univ. of Califomia,, 249 Cal.Rptr. 494 (Cal.App. 2 Dist.
1984), oii la Cour d'appel Californienne utilisa des concepts du droit des biens pour reconnaître à un
patient la propriété de ses cellules, «détournées» et brevetées par les médecins qui les lui avaient enlevées
à des fins thérapeutiques.
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formes de matière vivante per se, à savoir que celles-ci sont des choses corporelles
auxquelles s'applique le statut civil de propriété.
Le premier cas montre que même si le droit de propriété est qualifié de «droit de
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue» (art.544 C.Civ.), il ne
confère pas une protection absolue, notamment lorsqu'il s'agit de choses
reproductibles par elles-mêmes. Le deuxième cas illustre les problèmes de titularité en
présence de droits de propriété et de droits de brevet, lorsqu'une invention est basée
sur du matériel «reçu» de tiers.
Le présent chapitre a pour objectif de mettre à profit la notion de propriété en
l'appliquant aux organismes vivants et en la comparant aux droits de propriété
intellectuelle afin de faire apparaître le rôle spécifique commun des droits intellectuels
dans la protection d'organismes en tant que tels et les différentes conceptions de base
qu'ils mettent en œuvre pour y arriver.
Section 2. L'appropriation de la matière vivante
L'appropriation d'organismes vivants, réglée de manière lacunaire dans le Code
civil, ne confère qu'une protection insuffisante à ceux qui voudraient protéger leurs
nouvelles inventions ou obtentions. Avant de montrer à la section suivante comment
ces lacunes peuvent être comblées par desdroits de propriété intellectuelle, on étudiera
les manifestations et les raisons profondes de cet état des choses.
§ 1.Statutpatrimonial d'organismes vivants
Le statut patrimonial desorganismes vivants n'est pasréglé de manière uniforme et
expresse. Il résulte plutôt des principes généraux et de quelques dispositions éparses
du Code civil.
A.- Les animaux^
Les animaux peuvent être des objets de propriété privée en tant que meubles par
nature (art.528 C.Civ.). Ceux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au
métayer pourla culture sontcensés immeubles tantqu'ils demeurent attachés au fonds
par l'effetde la convention; ceux qu'il donne à d'autres restent meubles (art.522). Ils
peuvent être immeubles pardestination quand ils sont attachés à la culture (art.524 ) et
s'ils appartiennent aupropriétaire de l'immeuble auquel ils sontaffectés.
Sont aussi classés comme tels les pigeons des colombiers, les lapins des garennes,
les ruches à miel et les poissons des étangs (art.524): il s'agit d'animaux vivant à l'état
sauvage et qui ne peuvent être individualisés, mais qui sont rattachés au fonds parce
qu'ils y vivent habituellement.
Ces animaux ne sont immeubles qu'en tant qu'ils sont sur lefonds. Ils changent de
propriétaire par accession naturelle lorsqu'ils changent de gîte, sauf s'ils sont attirés
^ Voy. par exemple Pandectes Belges, t.7, v° Animal (1882); H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil
belge, t. VI (Bmylant, Bruxelles 1953), p.47. n" 53; A. WEILL, Droit civil. Us biens (2ème éd.) (Dalloz,
Paris 1974), n° 34 et sv., 580 et sv.; Chr. LARROUMET, Droit civil. T3. Les biens (Economica, Paris
1985), n" 221 et sv.. 655 et sv.; Encyclopédie Dalloz (2ème éd., 1976/1987), v» Animaux.
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par fraude ou artifice (art.564). La propriété d'une chose donne droit sur ce qu'elle
produit, et notamment lecroît des animaux, lapêche des étangs, etc. (art.546-47)4.
Les animaux vivant à l'état sauvage sont considérés comme des res nullius qui
peuvent être appropriées paroccupation, sous réserve de la législation sur lachasse et
la pêche. Enfin, le droit de propriété trouve sa limite dans les législations protectrices
d'animaux^.
B." Les végétaux®
Les produits de la terre et les végétaux sont des immeubles par nature tant qu'ils
sont adhérents au sol; ils deviennent meubles à mesure qu'ils en sont séparés, ou
même des meubles par anticipation par accord contractuel (art.520-21). Les oignons de
fleurs sont immeubles par destination dès qu'ils ont été mis en terre une fois. Les
semences sont également immeubles par destination (art.524).
La propriété des végétaux s'étend par accession aux fruits naturels (fruits sauvages,
herbages etc.) et industriels (fruits des vergers, récoltes etc.) (art.546 et sv.). Les
plantes sauvages sont des res nullius qui peuvent être appropriées par occupation.
C." Les micro-organismes
Le Code civil n'a jamais été complété de dispositions relatives aux micro
organismes, inconnus du temps de Napoléon, et lajurisprudence n'a pas eu l'occasion
de préciser leur statut patrimoniaF.
On appliquera dès lors par analogie les règles relatives aux animaux, etvégétaux. La
notion d'universalité de fait permettra d'individualiser des souches indépendamment
des cellules qui la composent et qui ne sont guère saisissables séparément comme
objets de propriété®.
§ 2. Problèmes de titularité
Les règles assez désuètes du Code civil sont parcellaires et imprégniées des réalités
agricoles de la fin du 18ème siècle. Loin de présenter une vue cohérente du statut
Comp. Corr. Nivelles, 1er décembre 1952, Pas. 1955, H, 32 (vol d'énergie génésique d'un étalon).
^ Voy. le chapitre IV, section 3, §3de la deuxième partie.
®P. ROBINO, Encyclopédie Juridique -Répertoire de droit civil, v° Biens (2ième éd., 1976/1987), n° 88,
163, 321-22; M. WILLE, Des biens et des différentes modifications de la propriété. Les Novelles. Droit
civil. T.1II (Larcier, Bruxelles 1941), n° 36 et sv.; DE PAGE, op.cit., t.V, p.591, n° 633 et sv.; WEILL
op.cit.- LARROUMET, op.cit.
Aux Etats-Unis dAmérique, certains Etats reconnaissent expressément la propriété de cultures cellulaires
micro-organismes, etc.: voy. COOPER, op.cit., § 11.03, p.11-33: pour l'Allemagne, voy. J. STRAUS, R.
MOUFANG, Hinterlegung und Freigabe von biologischem Material fUr Patentierungszwecke (Nomos,
Baden-Baden 1989), p.96 et sv.
n nouveaux aspects de la conception et de la classification des biens corporels,R.T.D.Civ. 1958, p.l et sv.(ll-12). Cf. WEILL, op.cit., n° 561 à propos d'un troupeau d'animaux.
«L universal-ité défait se ramene à un ensemble de biens ou éléments purement actifs, de nature identique
ou différente, qui conservent par rapport au bien unitaire constitué par l'universalité défait, prise en soi,
une large individualité; l ensemble des biens ou éléments réunis par une communauté de destination est
susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété etconstitue dans les opérations dont il est l'objet un bien
au sens technique et scientifique du mot»: GARY, Essai sur les notions d'universalité de fait et
d'universalité de droit dans leur état actuel (thèse Bordeaux 1931), p.326, cité par M. VERCRUYSSE, E.
LAUWERS, Le fonds de commerce, t.L Théorie générale. La cession des fonds de commerce et des baux
commerciaux (Larcier, Bruxelles 1967), p.20.
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patrimonial des êtres vivants, elles les insèrentdans les notions générales du droit des
biens, avec des aménagements parfoisdétaillés.
Certains points ne sont cependant pas éclaircis, et notamment le cas du croisement
entre organismes appartenant à des propriétaires différents. Les règles détaillées
relatives à l'accession mobilière (art.565 et sv.), «subordonnées aux principes de
l'équité naturelle», doivent alors être invoquées en vue de déterminer le statut
patrimonial de la descendance. Il en est également ainsi lorsque certains gènes
(essentiels) seulement sont prélevés et insérés dans un autre organisme, que cesoit par
les techniques traditionnelles d'obtention (par rétrocroisement parexemple) ou pardes
techniques modernes de génie génétique.
A ces conflits de titularité entre propriétaires s'ajoutent ceux découlant de l'existence
d'un droit intellectuel, notamment d'un brevet ou d'un droit d'obtention végétale.
En règle générale, lesdroits intellectuels relatifs à une chose sontindépendants des
droits exclusifs du propriétaire de cette chose, mais ils imposent une limite à sa
jouissance dans la mesure où il s'agit d'un des actes interdits à des tiers. En droit des
brevets par exemple, les droitsdu breveté s'épuisent par la mise dans le commerce des
objets individuels protégés, dont l'acquéreur peut disposer librement en tant que
propriétaire^.
Des conflits ne peuvent naître que si ces objets soit servent à se produire eux-
mêmes, soit se reproduisent ou se multiplient spontanément, comme dans le cas
d'organismes vivants. Ainsi, on a jadisfaitvaloir en doctrine allemande que les droits
du breveté ne pouvaient s'étendre aux générations subséquentes des plantes parce que
les plantes attachées au sol sont considérées comme des immeubles appartenant au
propriétaire du sol, et que les récoltes sont des fruits appartenant à ce propriétaire^^. On
y a répondu que ledroit civil nes'applique que pendant le temps d'attachement au sol,
et que les droits du breveté renaissent après le détachement, à condition que les
semences soient effectivement le produit direct du procédé d'obtention'i. En fait, le
breveté peutexercer sesprérogatives surl'objet de protection pendant toute la durée de
validité du titreexclusif, quelque soit le statut civilde l'objetbreveté.
Mais qu'en est-il lorsque r«inventeur» s'est servi concrètement de matière vivante
appartenant à autrui pour arriver à une nouvelle forme de vie susceptible d'être
protégée ? Cette question est particulièrement importante à cause du fait qu'on part
toujours du vivant préexistant pourcréerdu nouveau (voy. infira).
Dans le domaine des obtentions végétales, la Cour fédérale allemande a jugédans
un cas où quelqu'un ayant découvert un sport d'une variété de fleur protégée sur le
champ d'autrui l'avait fait protéger, que ledroit immatériel de l'obtenteur ne suit pas la
propriété ou un autre droit patrimonial sur le matériel de départ, et que même celui qui
n'est pas propriétaire de la plante originale ou obtenteur de la variété originale peut
avoir «découvert» (au sens de la loi) une variété protégeable et obtenir un titre de
protection
' Voy. le chapitre m. section 1, §3. B, 2 de la troisième partie, et STRAUS, MOUFANG, op.cit., p.llO et
SV.
K.A. SCHMIDT, Warum nicht PflanzenzUchtungspatente ?, GRUR 1952, p.168 et sv.(172).
F. GROB, Verhindem die Bestimmungen des BOB den Patentschutz fUr Erzeugnisse von
Pnanzenzuchtungsverfahren ?, GRUR 1952, p.452-53. Sur cette problématique voy. le chapitre El,
section 2, § 3 de la troisième partie.
BGH 17 novembre 1975, Neue Juristische Wochenschrift 1976, p.849.
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En droit des brevets, la question n'a guère attiré l'attention jusqu'à présent^^ parce
que ce n'est que récemment que les organismes vivants en tant que tels ont pu être
brevetés. Le droit des inventions d'employés peut régler les cas où un préposé se serait
servi du matériel appartenant à l'employeur pour réaliser une invention. Mais de
manière générale, le statut patrimonial du matériel de départ devrait être réglé parvoie
contractuelle, ou à défaut surla base de l'adage «en fait de meubles, possession vaut
titre» (art.2279 C.civ.). La propriété du matériel transformé sera égalementattribuée
selon les règles du Code civil, notamment les art.570-72 sur l'accession mobilière.
Les droits du breveté ne portent cependant pas sur cette chose concrète
(éventuellement multipliée), mais sur un enseignement reproductible indiquant
comment cette chose (m casu un organisme) peut être obtenue (voy. le chapitre ni), et
ils sont indépendants dustatut patrimonial decelle-ci (voy. encore la section 4, § 3).
§ 3. Lacunes de protection
Indépendamment desproblèmes de titularité des droits afférents à certaines choses,
la propriété civile présente un certain nombre de «lacunes» en ce qui concerne
l'exclusivité qu'elle confère au propriétaire. Ainsi, les prérogatives attachées au droit
de propriété ne permettent pas à leur titulaire
• d'interdire à un tiers des'approprier un objet (un produit ou un organisme existant)
identique ou similaireau sien qu'il trouverait dans la nature;
• d'interdire à un tiers de multiplier un produit ou un organisme acquis du propriétaire
initial, sauf stipulation contractuelle contraire;
• d'interdire à un tiers defabriquer (copier) un objet identique ou similaire ausien, ni
de traiter, modifier, utiliser, etc. comme il le fait lui-même un objet trouvé, acquis
ouobtenu de tiers, en s'inspirant même éventuellement decequ'il fait
Ces «lacunes» s'expliquent par la structure théorique de la notion de propriété,
conçue sur le modèle des objets inertes et sur la base d'une conception statique qui
n'envisage les modifications qu'en vertu d'actes de volonté. Ainsi, la propriété
s'applique uniquement aux choses existantes, mais elle estmuette quant à leur mise en
existence (production) ou à leur dédoublement (reproduction) tant qu'on ne porte pas
atteinte aux objets appropriés. Uusus et Vabusus témoignent bien decette conception,
lefructus indiquant une certaine adaptation pour les valeurs nouvelles qui naissent ou
proviennent des choses existantes et appropriées, et l'accession pour les éléments qui
s'y unissent ou incorporent (cf. art.551 C.civ.).
Rien n'empêche donc que deux objets de nature identique ou équivalente
appartiennent àdes propriétaires différents, car lecaractère exclusif de lapropriété ne
vise normalement que tel objet individuel, jamais de manière automatique une classe
d'objets identiques ou équivalents. De tels objets réunis peuvent constituer des choses
de genre quantifiées ou une universalité de fait, mais par leur appropriation ils sont
incUvidualisés en tant qu'ensemble, et le droit de propriété ne s'étend pas à tous les
objets (existant quelque part) présentant les mêmes caractéristiques.
C'est donc tant en ce qui concerne les prérogatives du propriétaire qu'en ce qui
concerne la classe des biens appropriés que le droit de propriété ne garantit qu'une
exclusivité limitée, lapartie non couverte constituant lechamp de liberté des tiers. Le
Voy. cependant en droit américain par exemple COOPER, op.cit., § 11.03; B.L ROWLAND, Légal
implications of letter licences for biotechnology, 1 High Technology Law Journal 99 (notamment 110 et
sv.) (1986).
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ius exclusivum (droit exclusif) n'est un ius excludendi (droit d'exclure) que parce
qu'il s'applique à tel objet corporel individualisé: dans ce cas, l'exclusivité implique
l'exclusion. Mais dès que l'objet peut être copié ou reproduit, l'exclusion des tiers doit
être garantiepar des droits supplémentaires (voy. la section 3X
§ 4. Appropriation de l'information génétique
Les difficultés d'application du concept de propriété à la matière vivante
s'expliquent par la présence en son sein de l'information génétique, qui se trouve à la
base de la définition même du vivant. Ceci peut être montré par un bref rappel de
quelques caractéristiques de l'information «pure» par opposition aux objets matériels,
qui s'appliquent de manière similaire à l'information génétique.
D'abord, tandis que les choses matérielles préexistent à leur transformation ou
fabrication (du moins en tant que composantes du produit nouvellement fabriqué ou
composé), l'information est initialement toujours créée par un acte intellectuel huniain.
Paropposition aux choses matérielles abondantes, oùpar l'appropriation et l'utilisation
privée d'objets existants on enlève toujours une parcelle infime d'un grand ensemble,
de tels actes portant sur de l'information existante n'entraînent pas une amputation de
l'information originaire, mais le cas échéant sa multiplication. Etalors que les objets
matériels peuvent perdre la configuration qui leur est donnée et même périr,
l'information en tant que telle est étemelle et ne disparaîtra que lorsque tous ses
supports matériels sont détruits.
La matière vivante estcréée à partir d'autre matière vivante (soit spontanément, soit
suite à une intervention humaine), et elle maintient sa substance au fil des
reproductions successives grâce aux apports extérieurs qui sont transformés et intégrés
sur la base de l'information génétique qui se réplique elle-même. Les organismes
individuels périssent, mais ils transmettent l'information génétique responsable pour
leurs caractéristiques soit de manière identique, soit en combinaison avec d'autres
informations, à de nouveaux organismes auxquels ils donnent naissance.
L'information génétique peut disparaître lorsqu'aucune reproduction n'a plus lieu.
Ensuite, le caractère exclusif du droit de propriété sur des choses matérielles
découle du fait qu'en raison de la nature de l'objet, l'attribution des prérogatives sur
une même chose à plusieurs personnes implique nécessairement une limitation pour
chacune d'elles. Et un objet matériel inerte ne peut être copié que si on répète le
processus de production de l'original. Le caractère immatériel et l'ubiquité de
l'information apour effet que celle-ci n'est de par sa nature pas exclusive, mais qu'elle
peut appartenir à l'état parfaitement identique à des propriétaires différents jouissant
des pleins pouvoirs sur celle-ci puisqu'elle peut être multipliée ou copiée sans porter
atteinte à sa substance; et une information identique peut être incorporée dans des
objets matériels distincts qui ne sont pas nécessairement de nature identique.
La matière vivante, quoique de nature matérielle, présente laspécificité de pouvoir
se reproduire ou multiplier naturellement ou spontanément à cause de l'information
contenue dans son génome. Ceci permet de limiter la privation de jouissance qui résulte
d une utilisation par plusieurs personnes. En cas de reproduction sexuée ou de
mutation accidentelle lors de la multiplication végétative, il ne s'agit cependant pas
toujoursde copies identiques. Ceci est la sourcede la variabilité inhérente à la matière
Sur cette distinction voy. F. SCHONHERR, Zur Begriffsbildung im ImmaterialgUterrecht, in: Homo
Creator. Festschrift fiir A. Troller (Helbing&Lichtenhahn, Basel-Stuttgart 1976), p.57 et sv.(64).
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vivantequi pose des problèmes particuliers à r«appropriation» de nouvelles formes de
vie (voy. les chapitres suivants).
Alors que l'information «pure» est en principe permanente (même si savaleur peut
être éphémère) et cumulative par sa multiplication et des créations additionnelles,
toujours réalisées par des actes humains, l'information génétique n'est durable qu'à
travers les multiplications et reproductions spontanées successives, aucours desquelles
soit elle ne fait que se répliquer, soit elle crée du nouveau grâce à des combinaisons
nouvelles (voy. ci-avant).
Enfin, l'information génétique est étroitement liée à l'environnement cellulaire qui
l'exprime et qui la matérialise, alors que l'information «pure» peutgénéralement être
exprimée de multiples façons.
Section 3. Propriété civile et propriété intellectuelle
En partant des constatations faites à la section précédente, on exposera d'abord
théoriquement comment les lacunes d'exclusivité signalées peuvent le cas échéant être
comblées. Ensuite, onexaminera dans quelle mesure les titres depropriété intellectuelle
utilisés pour laprotection des innovations biologiques constituent uncomplément à la
propriété civile. La comparaison avec un point de référence commun, la propriété,
permettra de montrer les spécificités des droits examinés dont on tirera les leçons au
chapitre 111.
§ 1. Propriété et produits de la nature
Dans les discussions sur la brevetabilité de la matière vivante, on rencontre
fréquemment l'argument que les produits de la nature ne sont pas brevetables parce
qu'ils ne peuvent être appropriés en raison du principe de leur libre accessibilité par le
public^^, argument comparable àcelui que les idées sont de libre parcours etne peuvent
être monopolisées que dansdescirconstances exceptionnelles.
On trouve de manière sous-jacente l'idée que l'on ne devrait pas récompenser par
un titre juridique exclusif quelqu'un qui en fait n'a rien créé mais qui s'est approprié
une chose qui existait déjà (en tant que res nullius ou res communes) et qui devrait
aussi pouvoir être librement appropriée par autrui. On craint en quelque sorte que le
public soit privé de quelque chose qui lui appartient en commun, ou de manière
potentielle à chacun individuellement.
A rencontre de ces arguments, on a soutenu que le public n'est pas privé de
quelque chose qui lui appartient déjà. Car le principe de la libre accessibilité ne
s'applique qu'à ce qui est effectivement librement accessible, c'est-à-dire dans le
domaine public. Tel n'est pas le cas d'un produit jusqu'alors inconnu, et le fait de le
rendre accessible par la divulgation d'un enseignement sur sa manière d'obtention ou
d'utilisation peut bien être récompensé par un monopole temporaire. Par ailleurs.
Voy. par exemple dans la jurisprudence allemande BGH 27 mars 1969, GRUR 1969, p.672 (673) - Rote
Taube; BGH 11 mars 1975, GRUR 1975, p.430 (432) - Backerhefe; BGH 12 février 1987, GRUR Int.
1987, p.357 (358) - Tollwutvirus (s'y réfère pour constater que ce principe nejustifie pas l'exigence d'un
procédé reproductible d'obtention). Comp. l'arL4(7) de la loi anglaise de 1949.
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l'application des conditions de nouveauté et d'activité inventive suffit pour empêcher
qu'on enlève au public quelque chose qui lui est déjà raisonnablement accessible^^.
En vérité, la libre accessibilité des produits de la nature est un vœu ou une
revendication politique (voy. par exemple l'idée d'un patrimoine génétique collectif de
l'humanité non appropriable) plutôt qu'un principe juridique, car tout élément (naturel)
du monde inerte ou vivant est en principe appropriable individuellement (voy. la
section précédente)
L'inappropriabilité pourrait seulement résulter de circonstances techniques (qui
deviennent cependant de plusen plus rares)^® ou d'uneétendue de protection d'un titre
de propriété intellectuelle couvrantun objet dans sa configuration naturelle, annihilant
laliberté de celui qui trouve un autre exemplaire de la chose protégée de se l'approprier
(ce serait aussi le seul moyen de combler la première lacune signalée à la section
précédente). Or, les titres depropriété intellectuelle n'interdisent pas l'appropriation en
tant que telle, mais seulement l'utilisation à des fins autres que privées ou
expérimentales. Ce n'est donc pas l'accessibilité qui est en cause, mais une éventuelle
exploitation commerciale.
§ 2. Impact des droits intellectuels
De quels droits supplémentaires un propriétaire devrait-il être doté d'une part pour
disposer sur les organismes vivants qui lui appartiennent du même pouvoir exclusif
que sur des choses inanimées, et d'autre part pour jouir d'un pouvoir vraimentabsolu
sur ces choses en tant que produits de son activité innovatrice ?
Pouratteindre le premier objectif et combler la deuxième lacune signalée ci-avant,
ses droits de propriétaire devraient être étendus pour maîtriser juridiquement la
multiplication naturelle ou la reproduction des organismes après leur cession, c'est-à-
dire le droit de propriété sur un(des) organisme(s) impliquerait un droit légal '^
d'interdiction d'utiliser sa(leur) faculté de reproduction après leur cession, et un droit
derevendication surla descendance illégalement obtenue. Cette maîtrise juridique du
pouvoir naturel de reproduction réduirait les organismes au modèle de choses inertes,
l'acquéreur pouvant en jouir et disposer librement de tous les autres pointsde vue^o.
Cette extension porte surdesorganismes existants et appropriés, à leurétat naturel
ou modifiés. Mais elle n'empêche pas la mise en existence des mêmes organismes par
d'autres moyens ni leur libre utilisation, et ne protège donc pas contre l'imitation de
l'innovation par autrui (troisième lacune signalée).
J. UTERMANN, Naturstoffe, GRUR 1977, p.l et sv.(14); BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cU.,
p.141-42.
Voy. par exemple M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, D. 1985, chr.,
p.27 et sv.
En cas de non-rivalité dans la consommation (c'est-à-dire l'utilisation d'un bien par certains n'en diminue
pM l'utilité pour d'autres), l'exclusion est inefficace, mais réalisable (par exemple ence qui concerne des
biens abondants tels que l'air, la lumière, qui deviennent cependant rares et utilement appropiriables dans
certaines circonstances). Dans d'autres cas, l'exclusion est impossible (cas des biens publics tels que les
voies publiques, la défense nationale etc.).
Le même effet pourrait évidemment aussi être obtenu sur la base d'un accord contractuel.
La mise en œuvre pratique de cette extension pose cependant des problèmes considérables de contrôle du
respect de cette obligation,' notamment pour les organismes (ou cellules) à multiplication végétative
spontanée. Le même résultat estobtenu defacto de manière plus efficace par la production d'organismes
stériles ainsi que par l'hybridation qui rend les reproductions successives inintéressantes.
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Pour être protégé dans son activité innovatrice résultant dans unnouveau produit ou
un nouvel organisme, le propriétaire-créateur devrait disposer du droit exclusif de
refaire ou copier ce qu'il a fait (fabriquer à partir du même matériel de départ, traiter,
modifier, etc.), et du droit exclusif de l'utiliser ou d'en disposer (matériellement et
juridiquement) comme U le fait.
Même dans cette hypothèse il ne peut toujourspas empêcher l'obtention des mêmes
produits ou organismes par d'autres moyens, ni d'autres formes d'utilisation de ceux-
ci. Pourcela, il faudrait que ses droits exclusifs portent sur toute manière d'obtention
et d'utilisation, ou directement sur la classe entière de produits ou d'organismes
présentant des caractéristiques identiques ou similaires au sien: il ne s'agirait pas d'un
droit de propriété mais d'un droit d'interdiction de copier ou de multiplier ces objets
qui peuvent appartenir à des tiers.
Ces renforcements du pouvoir d'exclusion découlant du droit depropriété peuvent
être réalisés pardes titres juridiques exclusifs (les droits de propriété intellectuelle),
octroyés lorsque certaines conditions sont remplies. Pour bien montrer en quoi chacun
des droits intellectuels examinés jusqu'à présent apporte à sa manière uncomplément
au droit de propriété, on les compareraconsécutivement à celui-ci.
§ 3. Propriété et système UPOV
Dans les premières discussions sur la protection des obtentions végétales audébut
du siècle, on a songé à l'instauration d'une «propriété horticoleCette idée s'est
maintenue,^ car après l'instauration du système UPOV, on aestimé que la CPOV acréé
la «propriété végétale»^^. Et plus récemment encore, on a dénié au droit de l'obtenteur
la qualité de droit intellectuel, ce droit étant plutôt un droit réel («Recht an Sachen»:
droit sur des choses) sur le matériel de reproduction ou de multiplication (choses
corporelles), qui s'étend en principe aussi aux fruits. Il s'agirait cependant d'un type
de droit tout à fait nouveau, puisque la maîtrise matérielle sur les choses n'est en fait
une condition ni pour sa naissance ni pour son maintien^.
De quelle manière le droit de l'obtenteur accordé conformément à la CPOV se
différencie-t-il réellement du droit de propriété sur le matériel de reproduction et
comble-t-il les lacunes dupouvoir d'exclusion du propriétaire ?
D'abord, la CPOV permet de faire protéger des plantes trouvées ou découvertes
telles quelles et appropriées. L'accès au pool génétique reste cependant libre par
l'appropriation (mais non laprotection) de plantes trouvées dans la nature, identiques à
celles qui sont protégées, et par la liberté d'utilisation de plantes protégées pour la
création denouvelles plantes distinctes répondant aux conditions de protection, sauf en
cas de production d'hybrides.
Le droit de l'obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable la
production à des fins d'écoulement commercial, la mise en vente et la
commercialisation du matériel de reproduction oudemultiplication delavariété (art.5,
par.l CPOV). n dépasse donc lasimple propriété sur le matériel lui appartenant etses
fruits pour s'étendre à la classe entière d'objets présentant des caractéristiques
déterminées (toutes les «copies» qui correspondent au «prototype» de la variété) et
Voy. le chapitre El de la deuxième partie.
Y. HENDRICKS. La protection des obtentions végétales, Ing. Cons. 1968, p.lOl et sv., 149 et sv.(160).
H. PAPKE, Der ZUchter und sein Recht, Mitt. 1988, p.61-62.
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répondant à certaines conditions (servir comme matériel de reproduction ou de
multiplication) pour certains actes déterminés.
Le titre octroyé constituedonc un complément au droit de propriété par la maîtrise
juridique de la reproduction ou multiplication (voy. le § 2), en ce qu'il permet
d'interdire à l'acquéreur de végétaux protégés de se servir de la faculté de reproduction
à des fins de production commerciale. Mais même si le droit de l'obtenteur est un droit
attaché à des choses matérielles provenant initialement de l'obtenteur, il n'est pas pour
autant un droit de propriété. La confusion provient du fait que l'on désigne par ce
terme unensemble de prérogatives légales qui visent à garantir uneexclusivité similaire
à celle du propriétaire sur les choses inertes (voy. ci-avant), et on déduit de cette
identité ou équivalence fonctionnelle une identité ouéquivalence de nature.
Le droit de l'obtenteur protège non seulement des découvertes, mais aussi des
innovations éventuellement réalisées en ce qu'il s'applique à toutes les plantes
présentant les caractéristiques de la variété protégée, même obtenues de manière
indépendante pardes tiers et ne provenant pas del'obtenteur initial, dont il empêche le
«copiage» par l'interdiction de production (qui équivaut à la reproduction naturelle)
dans les limites précitées.
§ 4. Propriété et brevetdeplante
Le Plant PatentAct américain n'admet qu'uneseulerevendication (contrairement au
droit général des brevets), portant obligatoirement sur une variété de plante à
reproduction asexuée, et se rapproche ainsi du système UPOV en cequ'il délimite les
objets auxquels les droits conférés s'appliquent.
n est intéressant de noter que laloi fut considérée initialement comme un moyen de
briser le monopole privé qu'un propriétaire détient sur des plantes qui peuvent être
intéressantes pour le public. Selon les termes d'un commentateur, «unminerai est créé
totalement sans l'assistance de l'homme et susceptible d'être trouvé dans différentes
parts du pays, et son libre usage par les propriétaires respectifs des terrains sur
lesquels ils se trouvent devrait dès lors être permis. Par contre, la découverte d'une
plante résultant de cultivation est unique, isolée et non répétée par la nature ni
reproductible par la nature sans l'assistance de l'homme, et ces découvertes peuvent
seulement être rendues accessibles au public en encourageant ceux qui détiennent
l'exemplaire unique de le reproduire de manière asexuée et de créer une offre
suffisante»^^. On a donc admis sur la base d'une idée derécompense que des brevets
puissent être délivrés pour une variété qui n'a pas été créée, mais découverte, à
condition qu'il ne s'agisse pas de plantes trouvées à l'état sauvage^^.
Le brevet confère le droit d'interdire à autrui la reproduction asexuée des plantes
protégées ou la vente ou l'utilisation de plantes ainsi reproduites (art. 163 PPA), y
compris l'utilisation des plantes protégées en vuede créer une variété nouvelle (cette
règle est cependant incertaine). La conception de base est donc similaire à celle du
système UPOV en ce que les droits conférés constituent un complément au droit de
propriété, même si le champ d'application est plus limité (les plantes à reproduction
sexuée ne sont pas couvertes) et les modalités concrètes en diffèrent.
J. ROSSMANN, Plant patents, 13 J.P.OS. 7 (17-18) (1931).
^ Voy. encore H.C. ROBB, Plant patents, 15 J.P.O.S. 752 (759-60) (1933).
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Ces observations relatives aux plantes découvertes valent aussi ence qui concerne
les végétaux nouvellement créés^®. Les incertitudes sur la protection contre les
obtentions indépendantes et sur la nécessité de dérivation physique pourétablir une
contrefaçon^^ montrent cependant que l'on nes'est pasencore dégagé du fondement de
la propriété sur les plantes protégées.
§ 5. Propriété et brevet
Les droits du breveté ont été analysés comme un droit de propriété portant sur
l'invention, dontil a Vusus, lefructuset Vabusus, bien que ces droits soient de nature
tempor^e et s'exercent sur un élément incorporel^». Cette explication n'est cependant
pas satisfaisante parce qu'elle ne précise pas en quoi consiste vraiment l'invention
appropriée etparce qu'elle commet l'erreur terminologique d'assimiler aux concept de
propriété ce qui présente certaines de ses caractéristiques (voy. encore le chapitre ni).
Pour approcher la nature juridique du brevet, on examinera plutôt comme pour les
autres titres dans quelle mesure il permet de combler les lacunes signalées à la section
précédente.
D'abord, les brevets n'empêchent pas l'appropriation des produits de la nature
(voy. la première lacune citée). Même si on pouvait breveter des découvertes (voy.
encore le chapitre III), il ne s'agirait pas d'une impossibilité d'appropriation au sens du
droit civil, mais de l'interdiction d'effectuer certains actes sur une classe entière de
produits ou de substances identiques. Car l'appropriation individuelle de produits
découverts et leur utilisation à des fins privées reste libre (voy. le § 1).
Par contre, si les conditions de protection sont remplies, les droits conférés par le
brevet permettent de garder un pouvoir exclusif sur les innovations faites (troisième
lacune), non par l'appropriation des objets produits, mais par la «réservation»
exclusive des informations nécessaires à leur réalisation (voy. lechapitre El).
Ces droits sont donc entièrement indépendants dudroit de propriété sur les choses
brevetées, et le brevet ne permet pas en soi d'interdire l'utilisation de la capacité de
reproduction d'organismes brevetés cédés (deuxième lacune). Mais cette reproduction
(ensoi licite) étant en même temps une production (interdite), ellepourra êtrecouverte
par ce concept (voy. encore la section 3 du chapitre El).
26 Ces constatations, jointes à d'autres encore, justifient le jugement que le brevet de plante est en fait un
droit d'obtenteur forcé dans la forme extérieure d'un brevet: en ce sens déjà F. et Fr. WUESTHOFF, Der
Schutz von PflanzenzUchtungen, GRUR Ausl. 1952, p.64 et sv.
Voy. le chapitre El, section 3 de la troisième partie.
J.M. MOUSSERON, Le droit du breveté d'invention. Contribution à une étude objective (L.G.D.J., Paris
1961), p.272 et sv.
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Chapitre II
FORMES ALTERNATIVES DE PROTECTION
La protection des innovations biologiques au moyen des brevets envisage celles-ci
uniquement du point de vue technique ou utilitaire. Or, l'importance pratique des
plantes ornementales dans les systèmes spécifiques en matière végétale indique la
nécessité de prise en compte d'une dimension supplémentaire, celle des créations
artistiques pures ou appliquées à des objets utilitaires.
Leur protection relève, selon les pays, du droit d'auteur ou du droit des dessins et
modèles, ou des deux, les problèmes de délimitation et de cumul de protection n'étant
pas réglés de manière uniforme.
On peut dès lors se demander si ces formes de protection ne pourraient pas
s'appliquer à la matière vivante comme à la matière inerte et aussi constituer des
alternatives ou compléments aux modes classiques. La question n'a jusqu'à présent
guère attiré l'attention des praticiens, et les (rares) auteurs qui abordent la question se
Imiitent généralement à uneanalyse (superficielle) d'un aspectparticulier.
Une analyse plus approfondie de ces deux branches juridiques connexes, par
l'exposé de l'état des discussions et une première appréciation critique, montrera les
potentialités de cesformes alternatives de protection. Lesconstatations faites, jointes à
celles du chapitre précédent, seront intégrées dans une vue plus globale au chapitre
suivant.
Section 1. Le droit des dessins et modèles
L'autonomie du droit des dessins et modèles souffre de sa nature hybride et des
difficultés d'émancipation par rapport au droit des brevets et au droit d'auteur. Elle
s'affirme de manière assez variée, allant de l'inexistence de règles particulières au
traitement spécifique distinct desdessins et modèles à caractère artistique et de ceux à
caractère industriel (voy. ci-après pour l'Allemagne), et n'est dans certains pays que de
création récente (voy. par exemple la loi uniforme Bénélux). Il est donc
compréhensible que cette branche de la propriété intellectuelle n'ait guère acquis
d'importance dans le domaine des innovations biologiques, notamment dans les pays
où les règles sont imprégnées par le droit d'auteur (voy. encore la section 2).
C'est essentiellement dans les pays où les modèles (d'utilité) furent considérés
comme substituts des brevets pourdes innovations non brevetables que cette formede
protection a été envisagée dans le passé, notamment pour les obtentions végétales. On
choisira comme exemples typiques les deux seules législations dans lesquelles cette
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question a été abordée en doctrine ou en jurisprudence, les idées dégagées pouvant être
appliquées par analogie aux autres droits nationaux.
§ 1. Droit allemand
A.- Les modèles d'utilité
1. Généralités
Le modèled'utilité allemand (Gebrauchsmuster), créé en 1891 et réformé en dernier
lieu par la loi du 28 août 1986^ est une forme de protection plus rapide et moins
coûteuse que le brevet, et elle a été conçue surtout pour les créations de formes
exclusivement commandées par la recherche d'un résultat fonctionnel ou technique, n
peut être obtenu par un simple enregistrement sans examen (art.8), et confère la même
protection que le brevet (art. 11-12), avec cependant une durée plus courte (maximum 8
ans, 6 ans avant la réforme: art.23).
Peuventêtre protégés en tant que modèles d'utilité «les instruments de travail et les
objets d'usage, ou leurs parties, qui présentent ou comportent une nouvelle
configuration, un nouvel agencement, un nouveau dispositif ou un nouveau montage
électrique, impliquent un acte inventif et sont susceptibles d'application industrielle.
[...]. L'objet du modèle d'utilité peut aussi consister en plusieurs éléments faisant
partie d'une série» (art.1(1)).
2. Application aux innovations biologiques
Le Tribunal fédéral des brevets a considéré sous l'ancienne loi que le modèle
d'utilité n'était pas un titre apte à protéger des végétaux, sur la base d'un double
raisonnement^.
D'une part, les plantes (et notamment les fleurs coupées) ne sont pas des objets
d'usage selon les conceptions communément admises et selon lecontenu global de la
loi; l'objet doit être destiné à l'usage, et cette finalité d'usage inhérente à l'objet doit
être un but utilitaire technique ou économique, qui s'oppose au but esthétique (auquel
la loi surles modèles artistiques estapplicable: voy. ci-après). Or,cette finalité n'existe
pas chez des objets qui n'ont pas de but utilitaire corporel, mais s'adressent à la vue.
Tel est le cas des fleurs qui serventen premierlieu à l'édification interne. L'utilisation
de fleurs naturelles dans la production et l'ornement de couronnes etc. ne rentre pas
dans le cadre de leur utilisation courante et n'est pas conforme à leur destination, qui ne
doit pas être déterminée par référence à la volonté du demandeur, mais sur la base des
usages courants. Les plantes attachées au sol en font partie et ne sont donc pas des
objets d'usage parce qu'elles nesont pas susceptibles d'être maniées.
D'autre part, les produits de la nature animée (comme les plantes et les animaux)
nont pendant leur vie pas une forme matérielle stable, par opposition aux objets de la
technique mécanique. Même si ces derniers sont aussi modifiées lors de leur
utilisation, cela n'empêche pas leur protection, pas plus que si l'usage consiste en la
consommation de la chose, n n'est donc pas nécessaire que l'objet garde la nouvelle
forme de manière permanente, à condition qu'elle soit présente avec une certaine
stabilité. Les organismes vivants par contre n'acquièrent une certaine forme que de
Cette loi a réalisé notamment une adaptation aux dernières révisions de la loi sur les brevets.
^ BPatG 22 septembre 1961, BPatGE 1, p. 145 et sv.(148-49). Ce raisonnement a également été suivi dans
BPatG 16 juillet 1987, Bl.f. PMZ 1987, p.l89 et sv.(191).
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manière passagère et sur la base de leur alimentation et de toute autre forme de maintien
de leur force vitale.
Ce même raisonnement a été suivi en doctrine pour les animaux^ (le jugement
précité y faisait d'ailleurs allusion). Et l'art.Z, T nouveau exclut depuis la dernière
réforme expressément de la protection les variétés végétales et les races animales,
conformément à la loi sur les brevets.
Plus récemment, le même tribunal a dénié la protection à une culture de micro
organismes'», essentiellement à cause de l'absence d'une forme spatiale unique. La
culture telle que définiedans la demande auraitpu comprendre des culturesde micro-
organismes de nature végétale ou animale ou même des virus, et cet ensemble n'était
pas uni par une idée de forme spatiale générale, c'est-à-dire un principe de nature
géométrique ou relevant de laconstruction mécanique. Même s'il s'agissait uniquement
d'une culture bactérienne, les bactéries auraient de nouveau des formes très différentes.
Une forme spatiale unique n'existerait que si toutes les cultures possibles contenaient
des micro-organismes ayant tousune même forme spatio-corporelle.
Les gènes, plasmides, etc. ne peuvent probablement pas non plusêtreprotégés en
vertu de cette loi parce qu'on considère en ce qui concerne les substances chimiques
que la forme spatiale au niveau moléculaire ne suffît pas pour remplir la condition
légale^.
B.- Les dessins et modèles artistiques
Laloide 1876 sur les dessins et modèles artistiques {Geschmacksmuster), modifiée
en dernier lieu par la loi du 18 décembre 19866, confère à l'auteur d'un dessin ou
modèle nouveau et original le droit exclusif de le reproduire entièrement ou
partiellement en vue de sa divulgation et exploitation commerciale (art. 1er, 5 et 6),
pendant uneduréemaximale de 20 ans (art.9), à condition que le dessin ou modèle ait
été enregisti-é et qu'un exemplaire ou une représentation en ait été déposée avant la
divulgation d'un objet produit à son image (art.7-8).
Il n'existe pas de jurisprudence en ce qui concerne les innovations biologiques,
mais la doctrine estime que les produits naturels ne constituent pas des modèles
artistiques, aux motifs que soit seules les œuvres ou créations humaines peuvent être
protégées'^ , soit ils ne se prêtent pas à une production en série^, soit enfin les animaux
utilitaires ne présentent pas de caractère artistique'.
BENKARD, BRUCHHAUSEN. op.cit.(7Aufl.), GebrMG § 1, n° 11; R. BUSSE, Patentgesetz und
Gebrauchsmustergesetz - Kommentar (4.Aufl.) (De Gruyter, Berlin 1972), § 1, n° 10, 12; M. BOHRING,
Gebrauchsmustergesen (Heymanns, Kôln 1977), § 1, n" 78.
" BPatG 28 octobre 1983, Mitt. 1983, p.73.
5 R. MOUFANG, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz (thèse ronéo, MUnchen 1987),
p.325.
®Voy. D. BROUER, La nouvelle loi sur les dessins et modèles de la République fédérale d'Àllemaene,
Prop.Ind. 1988, p.278 et sv.
'' H. FURLER, Geschmacksmustergesetz • Kommentar (4.Aufl. bearb. v. K. BAUER, M. LOSCHELDER)
(Heymanns, Kôln 1985), § 1, n° 2 avec d'autres références.
^ E. GERSTENBERG, Geschmacksmustergesetz (Vertriebsgesellsch. Recht und Wirtschaft, Heidelberg
1984), p.49, 52.
' J. LOOSER, Gewerblicher Rechtsschutz in der Tierzuchtung (Diplomarbeit, Institut fUr Tierhaltung und
Tierztichtung, Stuttgart-Hohenheim 1984), p.ll4.
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§ 2. Droit américain
A."Généralités sur le brevetde dessinou modèle (designpatent)
Le droit américain régit les dessins et modèles par quelques articles de la loi sur les
brevets. «Quiconque invente un dessin ou modèle nouveau, original et ornemental
pour un article manufacturé peut obtenir un brevet pour ce dessin ou modèle. Les
dispositions du présent titre relatives aux brevets d'invention sont applicables aux
brevets de dessins et modèles, sauf dispositions contraires» (art. 171 de la loi sur les
brevets). De telles règles dérogatoires existent seulementen ce qui concerne le droit de
priorité et la durée de protection (an. 172-73), mais on considère généralement aussi
que la condition d'utilité ne s'applique pas.
Le «design» d'un objet consiste en des caractères ou aspects visuels montrés par
ces objets; c'est l'apparence présentée par l'objet, créant une impression sur l'esprit de
l'observateur à travers ses yeux. La demande peut donc être en rapport avec la
configuration ou la forme extérieure d'un objet, avec l'ornementation de sa surface, ou
lesdeux. Le «design» estinséparable de l'objet et nepeut exister seulement en tant que
schéma d'ornementation d'une surface. Il doitêtre bien déterminé, préconçu et capable
de reproduction, et il ne doit pas être seulement le résultat d'une méthode'®.
La demande de brevet ne peut contenir qu'une seule revendication basée sur des
dessins et doit indiquer l'article ou lapartie d'un article qui incorpore le «design».
B.- Application aux innovations biologiques
L'application des brevets de dessins et modèles aux innovations biologiques a
seulement été suggérée récemment en ce qui concerne lesobtentions végétales''. Les
mêmes observations pourraient cependant être appliquées de manière similaire aux
animaux'2.
Les auteurs estiment que ces brevets seraient surtout un mode de protection plus
approprié pour les caractéristiques ornementales de plantes parce qu'ils évitent les
problèmes de description linguistique et les limitations génétiques inhérentes aux
formes reconnues de protection de végétaux: en effet, les caractéristiques esthétiques
peuvent être difficiles à décrire en termes génétiques ou fonctionnels, et les plantes
peuvent se ressembler, alors que biologiquement ils n'ont que des rapports lointains.
Les brevets de plantes et les certificats d'obtention végétale par contre sont limités
génétiquement parce qu'ils ne confèrent aucune protection contre des variétés
différentes, même si la distance variétale n'est pas importante.
L'application descritères légaux nedevrait pas poser de problèmes insurmontables.
La jurisprudence admet que le terme «article manufacturé» du brevet d'utilité
s'applique également à la matière vivante, et il n'y a pas de raison de lui donner un
sens différent en ce qui concerne le brevet de dessin ou modèle. Par ailleurs, même si
l'apparence extérieure d'une plante peut inclure des aspects fonctionnels, le caractère
omemental estrarement dicté uniquement par ceux-ci. Enfin, l'existence de législations
spécifiques ne devrait pas empêcher la délivrance de brevets de dessins et modèles
Manual of Patent Examining Procédure, n° 1502.
P.K. TRZYNA, Are plants protectable under the Design Patent Act ?, 69 J.P.O.S. 487 (495 et sv.) (1987).
K. BOZICEVIC, commentaire sur l'article précité, 69 J.P.O.S. 651 (1987).
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parce que l'application deceslois neprésente pas des situations inconciliables, et parce
qu'on admet aussi la délivrance de brevets d'utilité et de brevets de dessins et modèles
pour un même objet
Seule l'exigence quele «design» doit être bien déterminé et reproductible peut poser
des problèmes si la planteest génétiquement instable lors de la reproduction, ou si ses
caractères sont fluctuants.
Section 2. Le droit d'auteur
L'hypothèse d'une application du droit d'auteur aux innovations biologiques peut
paraître surprenante à première vue. En fait, il s'agitd'une idée déjà ancienne dans le
domaine de la protection des obtentions végétales, et elle a été ravivée récemment à
propos des «œuvres génétiques».
§ 1. Obtentions végétales
Lors des premières recherches d'une protection pour les nouvelles créations
végétales, on a envisagé leur protection par le droit d'auteur, ou selon des modalités
similaires.
Comme le souligna à l'époque un des auteurs, «à plusieurs reprises, les
horticulteurs, pomiculteurs etautres producteurs dans ledomaine végétal ontexprimé
le désir d'être protégés pour leurs créations nouvelles, comme le sont, dans leurs
branches respectives, les auteurs, les compositeurs de musique, les peintres et
sculpteurs et les inventeurs industriels. Lacréation d'unefleur deforme originale, ou
dans laquelle les couleurs se combinent defaçon encore inconnue, ou qui répand un
parfum particulier; celle d'unfruit aux dimensions exceptionnelles ou à la chair
particulièrement savoureuse, celle d'un légume se distinguant de ceux se trouvant sur
le marché par son bon goût ou ses qualités plus nutritives; celle d'un fourrage
constituantpour le bétail un alimentplus parfait; ou encore la production de variétés
dont la production est moins coûteuse ou qui réussissent sur des terrains jusqu'alors
inutilisables pourdes produits analogues - ces créations, tout comme celles appartenant
aux domaines de la littérature, de l'art ou de l'industrie - sont un résultat du travail de
l'esprit et contribuent à l'enrichissement du patrimoine universel. Les créateurs de
nouveautés végétales devraient donc, aussi bien que les auteurs, les artistes et les
inventeurs industriels, posséder sur leurs créations un monopole commercial
temporaire, quiseraitla récompense méritée de leurs longs travaux, et lesencouragerait
à se livrer à de nouvelles recherches»^^.
Mais on a aussitôt exprimé des doutes quant à l'adéquation de cette forme de
protection: «Il convient de relever la différence defond qui existe entre les créations
dans l'ordre végétal etles créations littéraires etartistiques. Bien que s'inspirant de ce
qui l'entoure, lepoète, le romancier et lepeintre créent leurs œuvres de leur propre
fonds, sans être liés par les lois qui régissent le monde matériel. [...] L'horticulteur,
lui, estlié par les lois delaphysiologie végétale: ilpeut bien s'en servir pour modifier
dans une certaine mesure l'aspect oules qualités d'une plante, mais il ne peutobtenir
quece quela nature estprête à luidonner. [...] La création végétale se rapproche en
B. FREY-GODET, De la protection des nouveautés végétales, Prop. Ind. 1923, p.31 et sv.(31).
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cela d'une invention industrielle, d'où l'onpeut conclure que,si la premièrefait l'objet
d'uneprotection légale, celle-ci devra être régie par des principes analogues à ceux qui
s'appliquent aux brevets d'invention»
Desidées de conciliation entre les deux systèmes furent également rejetées; «Iln'est
pas choquant, à premièrevue, de demander un brevet, soitpour unproduit ajoutépar
l'ingéniosité humaine aux anciennes espèces végétales (et même, si l'on veut être
logique, aux espèces animales), soitpour lesprocédés de sélectionflorale et de culture
rationnelles adaptés à de semblables recherches. [...] Il est pourtantfâcheux de rêver à
l'unification des brevets et des droits d'auteur à propos d'objets oudeconceptions qui,
d'après la terminologie en cours, ne sont ni œuvres d'art reconnues, ni inventions
brevetables»^^.
Suite aux premières législations spécifiques'®, l'idée d'uneprotection par le droit
d'auteur n'a plus été poursuivie, mais le système UPOV a parfois été rapproché de
cette forme de droit intellectuel'^ , sansque la comparaison ait été approfondie.
Enfin, on a soutenu que le brevet américain de plante est une forme de droit
d'auteur'8. L'argument est basé sur le fait que, contrairement au brevet d'utilité et au
brevet de dessin ou modèle, le brevet de plante neconfère pas de protection contre les
créations indépendantes et requiert, pourl'établissement de la contrefaçon, la preuve de
l'accès physique à l'objet protégé et de son copiage; ces modalités sont par contre
similaires à la protection par le droit d'auteur'^.
§ 2. «Œuvresgénétiques»
On a récemment émis aux USA l'idée que virtuellement tous les travaux originaux
des généticiens sont protégés automatiquement par le droit d'auteur^o. Selon
l'art. 102(a) de la loi sur le droit d'auteur (titre 17du Code des Etats-Unis, modifié en
1976), «laprotection du droitd'auteur existe pour des œuvres de l'esprit originales
fixées sous une forme tangible d'expression, connue actuellement ou mise au point
ultérieurement, etquipermet de les percevoir, de lesreproduire oude lescommuniquer
de toute autre manière, soitdirectement, soità l'aided'une machine ou d'undispositif
Les œuvres de l'esprit comprennent les catégories suivantes; 1] les œuvres littéraires
[...]».
FREY-GODET, iWdew.
A. VAUNOIS, La propriété intellectuelle et ses limites, Prop.Ind. 1922, p.54 et sv.(54).
Voy. le chapitre HI de la deuxième partie.
P. LANGE, Nature du droitde l'obtenteur et sa délimitation par rapport aux inventions brevetables, in: Les
brevets industriels et les certificats d'obtention végétale - leurs domaines d'application et lespossibilités
de démarcation (compte rendu du symposium tenu à l'occasion de la ISième session du Conseil de l'UPOV,
17 octobre 1984), (UPOV, Genève 1985), p.29 et sv.(35). Cf. UPOV, Révision de la Convention
(document établi par le Bureau de l'Union) (doc. CAJ/XXII/2, 12 janvier 1988), p.9-10: proposition d'un
nouvel art.5 (droit exclusif de reproduire ou de multiplier sa variété) basé sur l'exemple du droit d'auteur,
puisque les variétés, comme les œuvres littéraires et artistiques, sont exploitées par reproduction. Voy.
encore R.E. GRAEBER, Der Sortenschutz, ein neues Urheberrecht, Neue Juristische Wochenschrift 1953,
p.1540 et sv., qui désigne le droit de l'obtenteur comme un droit d'auteur, sans cependant approfondir
l'idée.
D.B. BERNSTEIN, Is a plant patent a form of copyright ?, 27IDEA 31 (1987).
Cette ressemblance avait déjà été signalée par COOPER, op.cit., § 8.15, sans qu'il endéduise que lebrevet
de plante serait une forme de droit d'auteur.
^ L KAYTON, Copyright in living genetically engineered works, 50 Geo.Wash.L.Rev. 191 (1981); la
même idée avait déjà étésuggérée auparavant: Th.D. KILEY, Leaming to live with the living organism, 7
APLA QJ. 220 (233-34) (1979).
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Cette protection par le droit d'auteur présenterait différents avantages par rapport
aux brevets: on ne doit pas divulguer la manière d'obtention d'un produit (ce qui
permet de garder secrets des procédés intéressants qu'on est obligé de divulguer si on
demande un brevet) et on peut protéger des séquences d'ADN qui ne sont pas
brevetables soit par défaut d'activité inventive, soit par défaut de nouveauté (à
condition qu'on l'ait obtenu de manière indépendante et non copié chez quelqu'un
d'autre, et que la séquence soit originale etc.); enfin, la durée de protection est plus
longue, il existe des avantages de procédureen cas de contrefaçonet il est possiblede
publier sans devoir attendre la demande de protection (depuis la réforme de 1976,
l'œuvre est protégée dès la création sans enregistrement, mais une action en
contrefaçon n'est possible qu'après cette formalité). L'inconvénient majeur de cette
formule serait son étendue de protection limitée (voy. ci-après)^!.
Cependant, les conditions légales du Copyright Act de 1976 sont-elles remplies ?
Des bibliothèques de segments d'ADN et de cultures de cellules avec des segments
d'ADN étranger pourraient être considérées comme étant «fixées sous une forme
tangible d'expression» et comme étant «suffisammentpermanentes» (reproduction par
division binaire) «et stables pour pouvoir être perçus» (les séquences d'ADN peuvent
être lues «à l'aide d'une machine ou d'un dispositif») «et reproduits» (de manière
naturelle) (voy. pour ces critères et définitions rart.l01)22.
En outre, dans la liste de catégories d'œuvres de l'esprit protégeables énumérée à
l'art. 102(a), les «œuvres génétiques» pourraient être classées parmi les œuvres
littéraires, c'est-à-dire des «œuvres autres qu'audiovisuelles, qui sont exprimées sous
la forme de mots, de nombres ou d'autres symboles ou indices verbaux ou
numériques, indépendamment de la nature des objets matériels [...]» (art.101): les
œuvres génétiques sont en effet exprimées sous la forme d'indices (c'est-à-dire les
nucléotides qui forment l'ADN) et fixées dans des cellules (cf. ci-avant). La liste n'est
d'ailleurs pas exhaustive, puisque le terme «comprennent» indique que l'énumération
est illustrative (art.101), et l'art.102 prévoit la protection sous des formes d'expression
«connues actuellement ou mises au point ultérieurement»'^.
Les instructions génétiques sont d'ailleurs similaires à des programmes
informatiques qui sont également considérés comme des œuvres littéraires: un tel
programme porte des instructions en base 2 (0 et 1) qui sont traitées par une unité
centrale exécutant certaines opérations et fonctions qui résultent en un produit final,
exprimé en base 10. Une molécule d'ADN porte des instructions en base 4 (les quatre
bases), qui sont traitées par transcription et traduction pour résulter en un produit final,
une protéine, exprimée en base 20 (les acides aminés). L'ADN peut être considéré
comme un programme d'application, et l'ARNm comme le programme de système qui
lit l'information dans l'ADN et le fait exprimer dans les ribosomes, qui correspondent
au «hardware». Des puces ROM comportant des instructions peuvent être insérées
dans l'ordinateur ou en être retirées, tout comme un plasmide hybride portant des
instructions peut être introduit dans une bactérie ou en être retiré. Les séquences
structurelles peuvent être considérées comme des commandes d'impression et les
séquences de régulation comme des commandes de contrôle '^*.
21 KAYTON, loc.cit., p.193-197.
22 KAYTON. loc.cit., p.l98.
23 KAYTON. loc.cit., p.199-200.
2^ KAYTON. loc.cit., p.200; JA. GOLDSTEIN, Copyrighubility of genetic works. 2 BiolTechnology 138
(139) (1984); D. SMITH. Copyright protection for the intellectual property rights to recombinant
desoxyribonucleic acid. A proposai, 19 StMary's LJ. 1083 (1104 et sv.) (1988).
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Malgré ces ressemblances, il y a une différence juridique importante: les
programmes informatiques sont expressément cités par la loi, de sorte qu'une
interprétation analogique est permise; mais il n'en est pas de même des séquences
d'ADN, et il est donc très douteux qu'un juge les qualifierait effectivement comme
œuvre littéraire^s, d'autant plus que les travaux préparatoires interdisent une
interprétation extensive illimitée '^^ .
La condition d'originalité ne devrait pas poserde problèmes, puisque la loi protège
aussi les compilations, c'est-à-dire les «œuvres constituées par la réunion et
l'assemblage de matériel préexistant ou de données qui sont choisis, ordonnés et
disposés de telle sorte que l'ouvrage en résultant constitue dans son ensemble une
œuvre de l'esprit originale» (art.lOl). Depuis l'arrêt Chakrabarty, le caractère vivant
des formes d'expression ne devrait pas non plus constituer un obstacle; même si c'était
le cas, les séquences en tant que telles pourraient être protégées parce qu'elles sont
inanimées^^.
Si l'expression d'une idée est inhérente à l'idée elle-même, c'est-à-dire s'il n'existe
pas de formes alternatives d'expression, la protection par le droit d'auteur n'est pas
accordée. L'applicationde ce principe aux œuvres génétiquesest incertaine et dépend
des circonstances de faites.
Enfin, l'art. 102(b) dispose que «la protection du droit d'auteur ne s'étend en aucun
cas à toutprocédé, idée, procédure, système, mode opératoire, concept, principe ou
découverte, indépendamment de la manière dont il est décrit, expliqué, illustré ou
incorporé dans ladite œuvre». Or, comment peut-on distinguer ici l'idée et
l'expression, comment déterminer concrètement l'étendue de protection ?
L'auteur devrait pouvoir empêcher la re-production des mêmes séquences pardes
tiers qui en ont pris connaissance (à condition qu'il puisse le prouver), la simple
multiplication de cellules obtenues à partir de l'auteur et une modification mineure des
séquences pourproduire le même résultat (similarité substantielle, qui est cependant
difficile à établir).
n ne peutcependant pas empêcher, par exemple, la production (microbiologique ou
par synthèse) des mêmes protéines que celles pour lesquelles codent ses séquences (ce
sera sûrement le cas si les siennes sont tirées telles quelles de sources naturelles), ni
l'insertion des mêmes séquences dans d'autres cellules oii elles s'expriment
différemment si les cellules seules sontprotégées (si les séquences sont protégées il
devrait y avoir contrefaçon parce que multiplication). Il ne peutpas nonplusempêcher
quelqu'un d'autre de faire protéger et d'utiliser des séquences identiques développées
de manièreindépendante (mais cela pose des problèmes de preuve évidents; l'accès à la
séquence protégée et la similarité substantielle font par exemple présumer une
contrefaçon).
La protection par le seul droit d'auteur n'est donc pas forte, mais elle pourrait être
combinée avec celle du brevet, les deux ne s'excluantpas mutuellement^'.
^ GOLDSTEIN, loc.cit., p.140.
2® COOPER, op.cit., § 11.02, p.11-18.
" KAYTON, loc.cit., p.205.
^ GOLDSTEIN, loc.cit., p.141.
KAYTON, loc.cit., p.208 et sv.
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Section 3. Appréciation
Les réflexions qui suivent visent à préparer la synthèse du chapitre suivant où l'on
montrera que ce n'est pas par hasard que le droit des dessins et modèles et le droit
d'auteur ont été rapprochés des systèmes de protection en matière végétale, mais qu'il
constituent des cas d'application du modèle d'«obtention» que l'on y dégagera.
Dans l'appréciation des possibilités d'application de ces formes alternatives de
protection d'innovations biologiques, il faut distinguer les conditions positives
particulières à telle ou telle législation (ou l'interprétation jurisprudentielle qui en est
donnée) et l'aptitude inhérente de tel mode de protection à s'appliquer à la matière
vivante. C'est ce dernier aspect qui retiendra surtout l'attention dans la suite.
§ 1. Dessins et modèles
La jurisprudence allemande refusant la protection des modèles d'utilité à des
organismes vivants est peu convaincante dans ses motivations, et semble surtout
soucieuse de respecter les interprétations traditionnelles. Des organismes vivants
peuvent en effet être des objets d'usage, comme un auteur l'avait déjà reconnu
auparavant: «quelques plantes répondent parfaitement à la définition du modèle
d'utilité. Un avantage considérable peut résulter d'une disposition particulière d'une
ramure, d'une imbricationparfaite despétales. Unedestination heureusementremplie
justifiera souvent la délivrance d'un modèle d'utilité enfaveur d'un végétal inédit»^^.
Et il en est sûrement de même en ce qui concerne les animaux et les micro-organismes.
En outre, les organismes vivants ont tous une forme spatiale, et si celle-ci est
nouvelle, du moins en partie, il n'y a a priori pas de raison de considérer qu'il s'agit
d'objets non protégeables^'. Le refus de protéger des micro-organismes semble
d'ailleurs dû au problème de délimitation de l'objet de protection plutôtqu'au fait que
différentes bactéries peuvent avoir différentes formes.
Cette solution concernant les modèles d'utilité doit également s'appliquer aux
modèles artistiques: une plante ou un animal peut avoir une valeur esthétique qui
justifie l'octroi d'un titre de protection (ceci devrait être rarement le cas pourun micro
organisme, mais ne peut être exclu a priori)32. L'argument qu'ils ne se prêtentpas à
une fabrication en série ne correspond sûrement plus aux réalités industrielles ou
agricoles actuelles.
L'argumentation développée concernant le Design Patent américain montre bien
l'adéquation de cette forme de protection dans les cas où l'apparence extérieure des
organismes, difficilement descriptible, est décisive, et non leurs propriétés
RJ. MATTHEY, Les brevets de végétaux (thèse, Lausanne 1954), p.28-29.
En ce sens MATTHEY, op.cit.\ W. TIMPE, Zur Frage der Gebrauchsmusterf^igkeit von
PflanzenzUchtungen, GRUR 1962, p.l31 et sv.; LOOSER, op.cit., p.l39: MOUFANG, op.cit., p.326. Un
modèle d'utilité pour une fleur a d'ailleurs été délivré en Espagne au début des années 50: voy. J.G.
REDCACH, Laprotection juridique des nouveautés végétales en Espagne, Prop. Ind. 1955, p.119.
MOUFANG, op.cit.(ronéo), p.345. Implicitement aussi MATTHEY, op.cit., p.27-28. Dans sa décision
refusant la protection par modèle d'utilité (voy. la note (2)), le tribun^ souligne d'ailleurs le caractère
artistique.
CHAPITRE II. FORMES ALTERNATIVES DE PROTECTION 350
physiologiques etc. Elle présente l'avantage de ne pas devoir requérir l'indication
d'une application industrielle ni la descriptiond'un procédé reproductible d'obtention.
Le fait que les modèles ne soient pas utiles pour toutes les nouvelles formes de vie
ne signifie pas a contrario qu'ils n'ont aucun rôle à jouer; tout dépend du cas concret,
et notamment de la nature de l'organisme, de son utilisation envisagée et du degré
d'activité créatrice de son auteur. Si on peut obtenir un titre plus fort (par exemple un
brevet), on n'a peut-être plus besoin de cette forme de protection, mais si ce n'est pas
le cas, pourquoi ne pas admettre la protection en tant que (dessin ou) modèle ? On ne
ferait en fait qu'admettre une solution qu'on applique aussi à la matière inerte.
Cette solution devrait aussi valoir sous le droit belge actuel. Selon la loi uniforme
Bénélux en matière de dessins ou modèles, peut être protégé comme dessin ou modèle,
l'aspect nouveau d'un produit ayant une fonction utilitaire, sauf si la forme est
indispensable à l'obtention d'un effet technique (art.l et 2, al. 1er).
Le produit peut n'être fabriqué qu'en un seul exemplaire et doit présenter une utilité
pratique quelconque, à condition qu'il ne soit pas exclusivement décoratif (dans ce cas
seul le droit d'auteur est applicable si ses conditions sont remplies). L'aspect nouveau
du produit peut se caractériser par tout aspect extérieur nouveau, sans qu'il soit exigé
une création originale^^. Les formes indispensables à l'obtention d'un effet technique
peuvent être protégées par le droit des brevets si elles constituent des inventions
brevetables. Les formes qui, tout en contribuant à un effet utile, n'en sont pas la
condition indispensable et conservent, à côté de leur fonction technique, une valeur
ornementale, peuvent donc être protégés par les deux titres^^.
L'obstacle fondamental à l'application du droit des dessins et modèles résulte de la
variabilité des organismes individuels dans le temps (absence de stabilité) et de la
variabilité qui se manifeste en cas de reproduction, de multiplication ou de production
d'hybrides (absence d'homogénéité). Cette dernière variabilité dépend cependant du
mode de reproduction et peut êti-e éliminée de manière suffisante grâce aux techniques
modernes de reproduction asexuée. La première dépend aussi des variétés ou races
concernées; dès lors qu'une stabilité suffisante pour permettre l'individualisation et
l'identification des organismes est présente et qu'elle existe pendant la durée de
protection, l'octroi d'un titre de protection est justifîé^^. Pour tenir compte de la
variabilité, on pourrait prévoir la déchéance du droit si les caractéristiques initiales ne
sont pas maintenues^^.
Voy. notamment A. BRAUN, J.J. EVRARD, Droit des dessins et modèles au Bénélux (Larcier, Bruxelles
1975), p.33 et sv.
^ BRAUN. EVRARD, op.cit., p.49 et sv.
La protection est aussi accordéepour des objets inertes qui s'usent ou se consomment lors de leur usage, ce
qui nempêche pas qu'ils puissent être identifiés et individualisés.
Voy. le chapitre IV, section 4, § 4.
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§ 2. Droit d'auteur
La protection des innovations biologiques par le droit d'auteur n'a jusqu'à présent
pas été étudiéede manièreapprofondie en Europe, probablement parce qu'il s'agitpour
les milieux innovateurs d'une forme de protection inhabituelle ou insuffisante au
niveau de l'étendue de protection^^, et parce que les scientifiques ne sont pas (encore)
des artistes capables de «créer» des produits vivants^®.
A." Les «œuvres génétiques»
L'application du droit d'auteur aux «œuvres génétiques» sur la base d'un
rapprochement avec les programmes informatiques repose sur une assimilation
judicieuse, mais partielle et insuffisante en l'espèce.
Il existe effectivement une ressemblance technique entre le mode d'expression
d'une idée (ou de formulation d'une information écrite) et le mode d'expression d'une
recette de fabrication de protéines (ou de production sur la base d'une information
génétique): car dans les deux cas, il s'agit d'un mode d'expression d'une information.
Par analogie avec le langage humain, on peut dire qu'à l'aide des 4 lettres de
l'alphabet nucléique on peutécrire des mots de trois lettres (64 codons; à chaque mot
correspond un des 20 acides aminés ou un signe nécessaire pour commencer ou
terminer la lecture, avec des redondances à cause de la dégénérescence du code
génétique), et les mots sont assemblés pour former des phrases (c'est-à-dire des gènes)
qui forment le livre de la vie (le génome) '^. La similarité dans le mode d'expression
peut être schématisée comme suit:
Cf. BEIER, CRESPI, STRAUS, op.cit., p.94: «L'idée récemment émise de protéger certaines inventions
biologiques au moyen de droits d'auteurplutôt quepar des droits de propriété industrielle ne saurait être
retenue comme une alternative sérieuse», sans qu'ils approfondissent cependant la question.
Voy. cependant aux Etats-Unis l'idée déjà lancée d'un «copyright» sur le génome humain: C. ROBERTS,
Who owns the human genome, 237 Science 358 (1987).
Cf. l'observation de M. DUYVENDAK in: Génie génétique et amélioration desplantes (Compte rendu du
symposium tenu à l'occasion de la 16ème session ordinaire du Conseil de TUFOY, Genève, 13
octobrel982) (UPOV, Genève 1983), p.67 et sv.(71) comparant une variété de plante formée par ime
combinaison de gènes à un livre formé de la combinaison de mots, et s'opposant à la brevetabilité des
gènes au motifque celaéquivaudrait à devoir utiliser constamment des synonymes en écrivant un livre, ce
qui n'est pmssible qu'endéans certaines limites.
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La différence essentielle entre les deux est que l'information génétique est
uniquement syntactique et non sémantique: elle ne porte pas de message s'adressant à
l'esprit humain, mais des règles de production de substances chimiques complexes,
s'adressant à la machinerie cellulaire'*°. Ces deux types d'information et leur mode
d'expression ne sontpas de même nature et ne se situent pas au même niveau logique
(voy. encore le chapitre suivant, section 2).
L'«œuvre génétique» n'est donc pas vraiment comparable à une œuvre littéraire.
Elle pourrait tout au plus servird'exemplaire, de copie matérielle incorporant une vraie
œuvre littéraire si celle-ci étaitexprimée ou codée non en langage humain ou en langage
binaire lisible par ordinateur, mais en langage de triplets de nucléotides sur la base
d'unecorrespondance avec le langage humain. Mais dans ce cas, il ne s'agitplusd'une
«œuvre génétique» parce qu'elle ne porte plus d'information biologique qui puisseêtre
exprimée dans un environnement cellulaire'*'.
Les séquences d'ADN, comme les règles de jeu, les recettes ou les plans
architecturaux, sont des œuvres avec un contenu fonctionnel, même si elles peuvent
être exprimées de manière originale''^. Le champ de liberté du généticien est limité et
fonction du résultat final (une protéine, un vecteur, une séquence de régulation, etc.)
qu'il veut obtenir. La dégénérescence du code génétique est triviale et l'originalité
limitée par des points de vue et contraintes techniques'*^, giieg pourrait seulement
Cf. le chapitre H, section 1, § 3, B de la deuxième partie: les séquences de gènes ne sont pas des
enseignements s'adressant à l'esprit humain et dès lors pas exclus du champ d'application de la CBE sur la
base de rart.52(2).
COOPER, op.cit., § 11.02, p.11-20 et sv.
42 COOPER. op.cit., § 11.02. p.11-26-27.
MOUFANG, op.cit.(ronéo), p.332-34.
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s'exprimer dans les régions non-codantes qui permettent de donner une certaine
individualité à la séquence.
Les séquences d'ADN codent cependant pour des protéines, et on pourrait
éventuellement considérer celles-ci comme des œuvres à trois dimensions (bien que
microscopiques) protégeables, d'autant plus que le généticien dispose à ce niveau
d'uneplus grande liberté de création. Mais tel n'est à nouveau le cas que si la protéine
en tant que telle est le produit final et si sa configuration n'est pas dictée par des
considérations techniques, c'est-à-dire son utilisation ultérieure. Or, ceci est
normalement la règle.
B.- Les «œuvres biologiques»
Mais qu'en est-il si on considèreque l'œuvre finale n'est pas une séquenced'ADN
ou uneprotéine, mais l'organisme tout entier ? Supposant que le généticien parvienne à
maîtriser la matière vivante comme l'artiste la matière inerte, ne pourrait-il pas créerdes
«œuvres biologiques» ?
C'est ici qu'on rejoint l'idée de la protection par le droit d'auteur des végétaux
obtenus par les techniques traditionnelles et auxquels on a dénié le caractère d'œuvre
créée; «la création végétale matérialise bien l'intention qu'avait son obtenteur en
entreprenant son travail de sélection. Cependantces qualités nouvelles ne procèdent
pas de l'impression dans quelque support inerte d'une idée de l'obtenteur, elles
résultentd'un assemblage heureux depropriétéspréexistantes, à l'étatpotentieltoutau
moins, dans les végétaux qui représentent la matière première dont il use. Le résultat
peut ne porter que sur desfacteurs esthétiques, il n'en sera pas moins atteint par des
moyens techniques, une synthèse nouvelle»'^ '^ .
On a objecté à cet argument que «ce critère de distinction [utilisé pour faire relever
les créations plutôtdu droitdes brevets] n'estpas décisif: onpourrait répondre que le
sculpteur ne crée rien sans prendre ses éléments dans la réalité et sans subordonner sa
technique à la matière»^^.
Le degré d'emprise sur la matière vivante et de liberté de création est variable (voy.
le chapitre suivant). Cette situation est comparable à la différence de degré (pas de
nature) entre l'artisan et l'artiste: le premier réalise plutôt des transformations, le
deuxième des créations, mais aucun des deux aspects n'exclut l'autre. Car les
caractères esthétiques, scientifiques, techniques, etc. d'une œuvre sont des
classifications épistémologiques d'aspects différents d'une même réalité. On est
d'abord artisan, produisant généralement des facteurs de production avec une
destination finale utilitaire, avant d'être artiste créant des produits de consommation
«intellectuelle»; mais lesdeux aspects peuvent évidemment se combiner et être intégrés
dans un même objet^.
Il faudra donc probablement attendre encore un certain temps avant que les
premières vraies «œuvres biologiques» ne soient créées et ne demandent à être
protégées sur le plan juridique en tant qu'«œuvres sculpturales vivantes». Mais déjà
maintenant, on peut décoder et lire la vie; on peut donc présumer que bientôt, on
pourra l'écrire. Le droit d'auteur est donc appelé à s'appliquer au vivant comme à
l'inerte.
MATTHEY, op.cit., p.26-27.
"*5 A. VAUNOIS, Lettre de France, Dr. Aut. 1931. p.30-31.
Cet état des choses se trouve à la source de la protectiondes dessins et modèles.
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n n'est pas sûr que le droit belge actuel permette une telle protection. Selon l'art.1er
de la loi du 22 mars 1886, l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de
la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque
forme que ce soit. L'œuvre biologique peut certes être originale et exprimée sous une
forme particulière. Et les œuvres plastiques sont sûrement protégeables. L'écueil
majeur résulterait de la variabilité inhérente à l'œuvre créée. Mais comme les œuvres
protégées peuvent être des objets uniques ou des phénomènes éphémères, ceci ne
devrait pas non plus être un obstacle.
Enfin, la similitude du droit d'auteur avec le brevet de plante et le droit de
l'obtenteur est seulement partielle: ils montrent des caractéristiques communes, mais ne
sont pas pour cela des droits d'auteur. Les similitudes montrent plutôt qu'il s'agit
d'aspects particuliers du modèle d'«obtention»que l'on décrira au chapitre suivant.




La comparaison des droits intellectuels avec la propriété civile a révélé que le
système UPOV et le brevet de plante d'une part, et le droit des brevets d'autre part se
distinguent dans leur mode de protection des innovations: alors que les premiers
peuvent être comparés à une extension du droit de propriété (quoiqu'ils soient
clairement distincts de celui-ci) sur les plantes créées, le second s'est entièrement
détaché de ce fondement.
Par ailleurs, on a montré au chapitre précédent que le droit des dessins et modèles et
le droit d'auteur peuvent également s'appliquer à la matière vivante et ressemblent à
certains égards aux systèmes spécifiques en matière végétale.
On verra dans la suite que ces systèmes spécifiques sont déjà des adaptations à la
matière vivante d'un mode de protection plus général qui inclut également le droit des
dessins et modèles et le droit d'auteur et qui protège des créations que l'on désignera
par le terme générique d'«obtentions». Ce mode de protection se distingue de celui qui
protègeles «inventions» et que l'on rencontre essentiellement dans le droit général des
brevets. Ces deux types d'innovations, qui ne sont pas identiques aux inventions du
droit des brevets et aux obtentions du système UPOV, s'appliquent aussi bien à l'inerte
qu'au vivant.
On établira dans la suite un modèle théorique indépendant du droit positif (quoique
inspiré par lui), en comparant d'abord de manière générale r«obtention» et
r«invention» et en élargissant ensuite la réflexion aux innovations biologiques. Cette
analyse sera enfin affinée par une comparaison de la «reproduction juridique» et de la
«reproduction naturelle».
Section I. L'«obtention» et ['«invention»
Dans la présente section, on essayera de faire apparaître l'opposition fondamentale
qui existe entre une «obtention» et une «invention», notions dont on approfondira le
sens en les comparant à celle de «découverte». L'analyse sera basée sur la matière
inerte, les particularités dues à la matière vivante étant examinées à la section suivante.
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§ 1. L'opposition fondamentale
A." Les produits
L'opposition fondamentale entre r«obtention» et r«invention» est basée sur les
deux modes formels fondamentaux de mise en existence des objets qui représentent ou
incorporent l'innovation:
♦ soit l'objet résulte directement de l'activité de l'innovateur lui-même;
• soit l'innovateur initial fournit uniquement l'information nécessaire à l'obtention de
l'objet, qui est produit par des tiers sur la base de l'information divulguée.
Dans r«obtention», l'innovateur réalise son idée initiale directement sur ou en un
objet, qui reste un exemplaire unique s'il ne refait pas lui-même les opérations
nécessaires pour les produire en plus grand nombre. L'innovateur ne divulgue donc
pas la manière d'obtenir le résultat ni l'utilité de son objet, qui découle normalement de
son existence même; il s'agit d'ailleurs généralement (mais pas nécessairement) d'un
produit de consommation ou d'un aspect (forme extérieure, fonction technique
particulière, etc.) d'un tel produit. Pour que des tiers puissent entrer en possession
d'un objet présentant les mêmes caractéristiques, ils doivent acquérir l'objet (ou un des
originaux) initialement créé par l'innovateur, à moins qu'ils ne soient capables d'en
établir des copies ou imitations sans instructions de l'innovateur.
Dans r«invention», le créateur conçoit aussi une idée qu'il réalise normalement
d'abord lui-même sur ou en un objet. Mais il est capable de décrire en langage
ordinaire ce qu'il a fait pour obtenir le résultat recherché (produit final), qu'il divulgue
et communique (dans la demande de protection) sous la forme d'un enseignement
reproductible par tout homme du métier, de sorte que des tiers peuvent obtenir le même
objet «original» et le «copier» sur la base des instructions fournies^. Dans cette
description, l'inventeur décrira aussi les utilisations possibles de l'objet créé.
Schématiquement,cette distinctionde base peut être montrée comme suit:
«obtention»




—> actes de l'innovateur •
ou de tiers
—> objet, forme
Le critère de distinction se situe donc au niveau de l'information divulguée, qui
consiste en une description reproductible du résultat: si r«obtenteur» parvient à décrire
(ou est prêt à divulguer cette information, ce qui n'est pas nécessairement le cas) son
Cf. F. PERRET, L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles. Essai d'une théorie générale
des droits de propriété intellectuelle (Librairie de l'Univ. Georg&Cie, Genève 1974), p.40: «L'invention
est avant tout action: celle-ci est formulée au niveau du discours par une règle qui prescrit un certain
comportement ayant pour objet l'utilisation des phénomènes naturels en vue de l'obtention d'un résultat
déterminé».
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procédé d'obtention de manière reproductible, il a réalisé une «invention»^. Sinon, il
ne s'agit que d'une «obtention» où il n'y a aucun acte à exécuter par des tiers pour
obtenir le résultat protégé.
A cause du stade intermédiaire de l'information, r«inventeur» peut décrire les
objets, les méthodes de fabrication et les utilisations de manière plus ou moins largeet
ainsi faire protéger un plus grand nombre d'objets^. Il peut aussi ne faire protéger ces
objets que dans certains aspects, par exemple en fonction d'une méthode de fabrication
ou d'une utilisation finale particulière. Lorsqu'il s'agit d'une «obtention», l'innovateur
pourra seulement faire protégerdes produitsou formes uniques et déterminés.
Pour la même raison, un système protégeant les «inventions» se prêtera mieux à des
innovations techniques facilement descriptibles dans le langage scientifique, alors qu'il
sera difficilement appliqué aux créations artistiques qu'il est difficile de décrire en
termes linguistiques et qu'il faut avoirvu, entendu ou autrement senti pour pouvoirles
reproduire de manière plus ou moins identique.
B.- Les procédés
Les procédés ne peuvent être protégés que dans le mode «invention»: ce résultat
découle aussi logiquement du stade intermédiaire de l'information sans lequel il ne
serait pas possible de ne décrire que des actes. Dans le mode «obtention», les manières
d'agiretc. ne peuvent en toute logique être protégées parcequ'il ne seraitpas possible
de définir l'objet de la protection.
C." Corollaires
Les différences mentionnées se répercutent logiquement au niveau du contenu et de
l'étendue de protection. Dans le mode «invention», la «réservation»'* exclusive porte
sur l'information et indirectement sur les objets décrits dans cette information;
l'inveiiteur seraen effet protégé contre tous les actes qu'il a divulgués pour obtenir un
produit et toutes les utilisations qu'il a indiquées (on admet même qu'un brevet de
produit per se couvre automatiquement tout procédé d'obtention et toute utilisation)
(voy. ci-avant).
Les droits de propriété intellectuelle du mode «obtention», qui sont régis par
plusieurs systèmes de protection spécifiques (notamment le droit des dessins et
modèles et le droit d'auteur), se rattachent directement aux objetscrééset r«obtenteur»
sera protégé contre l'imitation de ceux-ci indépendamment du procédé de fabrication
utilisé parce qu'il n'en a pasdivulgué. La protection accordée in concreto dépend de la
nature de l'objet protégé et de son utilisation finale, qui commande aussi l'existence
éventuelle d'une protection contre l'usage de l'objet protégé (qui n'est pas prévu en
droit d'auteurmais bienen droit des dessins et modèles qui ne protègent en droit belge
que des objets utilitaires).
Les différences entre les deux modes fondamentaux se manifestent donc en même
temps dans le champ d'application, les conditions de forme et l'étendue de protection
(voy. encore le chapitre suivant).
^ Cette invention ne sera évidemment protégée que si les conditions de protection sont remplies.
^ Sur la base de revendications plus ou moins nombreuses et larges.
" Voy. lanoteSdel'INTRODUCTION.
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§ 2. «Invention», «obtention» et découverte
La comparaison des notions d'«invention» et d'«obtention» avec celle de
découverte permet de conforter les constatations faites ci-avant et de préparer les
réflexions de la section suivante.
Le problème de la protection des découvertes s'est posé dans le passé
essentiellement en droit des brevets, et on considère traditionnellement qu'on est en
présence d'une découverte lorsqu'on constate un phénomène ou lorsqu'on trouve un
objet, préexistant, mais encore inconnu. Et on dit généralement que les produits et
phénomènes naturels ne sont pas brevetables en tant que tels, mais bien leurs
utilisations, l'application de leurs caractéristiques.
Ces vues doivent être précisées. Même si on brevète un enseignement, non une
chose (voy. ci-avant), la première révélation de l'existence d'une chose ne constitue
pas encore une «invention». Seule la divulgation supplémentaire sur la manière dont on
peut s'en servir et dont l'homme du métier peut l'obtenir fait naître un enseignement en
vue d'une action technique^ (qui peut aussi consister en un procédé «pur»).
Mais dès qu'on est capable d'indiquer un procédé reproductible d'obtention du
produit qu'on a découvert, il peut être protégé dans le mode «invention» (par un
brevet). Les réticences à cet égard tiennent d'une part à une mauvaise compréhension
du principe du caractère non appropriable des produits de la nature® et à une confusion
de la brevetabilité de principe et des conditions de protection (voy. la section 2, § 2-3
ci-après). Le fait de pouvoir remplir la condition de description reproductible d'un
procédé d'obtention du même produit prouve qu'il ne s'agit pas de la trouvaille d'un
objet unique, mais d'un produit ou d'une substance qui existe de manière
suffisamment abondante pour permettre une large accessibilité, qui n'est généralement
garantie que sur la base de la divulgation''. Finalement, le fait de découvrir, par
exemple, une substance particulière en la dissociant le cas échéant d'autres substances
et d'en indiquer l'utilité, est-il fondamentalement différent de celui de l'assemblage
d'éléments préexistants créant un ensemble auquel on «découvre» une utilité nouvelle
(comme c'est le cas pour toute innovation de produit: voy. le chapitre IV) ?
La protection des découvertes dans le mode «obtention» ne peut évidemment être
justifiée de la même manière. Elle n'y est d'ailleurs guère discutée soit parce que les
définitions des objets protégeables dans ce mode incluent généralement le critère de
l'œuvre de l'esprit ou de création humaine (comment distinguer une forme «trouvée»
d'une autre «créée» par sa propre inspiration ?), soit parce que on ne trouve pas dans la
nature des objets artistiques ou des objets utilitaires avec un aspect omemental®, même
si la nature crée des formes qui peuvent inspirer celles des objets'. Mais même si
l'objet protégé a été trouvé ou obtenu par hasard, il devra remplir certaines conditions
pour mériter une protection qui va au-delà de celle qui découle de la propriété dont jouit
celui qui l'a découvert (comp. le chapitre I).
^ Cf. BPatG 28 juillet 1977, GRUR 1978, p.238 - Naturstoffe (Antamanid); H. BUNKE, Zur Patentfâhigkeit
von Naturstoffen, GRUR 1978, p.l32 et sv.(133).
® Voy. le chapitre I, section 3, § 1.
^ Voy. le chapitre I, section 3, § 1. Si l'accessibilité existait antérieurement, la condition de nouveauté ne
sera probablement pas remplie. Voy. encore le chapitre suivant.
^ Voy. cependant le chapitre précédent et la section suivante en ce quiconcerne les organismes vivants.
' Voy. par exemple M.A. PEROT-MOREL, Laprotection des dessins et modèles dans lespays du Marché
Commun (Mouton, La Haye 1968), p.226 et sv.
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Enfin, on peut constater non seulement de manière statique l'existence d'une chose
(produit de la nature) mais aussi de manière dynamique l'existence d'un événement ou
phénomène (loi de la nature). Le fait que les lois de la nature (en fait toutes les lois
scientifiques sont des lois de la nature) ne peuvent être protégées en tant que telles dans
le mode «invention»>° est dû à la cause dirimante qu'elles sont des phénomènes
abstraits et se manifestent sous d'innombrables applications pratiques, et seules ces
dernières peuvent être réservées*^ Toute innovation repose en dernière instance sur la
découverte initiale de lois de la nature: les «inventions» de procédés concernent des
applications particulières de ces lois (généralementcombinées), et toute «invention»ou
«obtention» de produit ne peut être réalisée que si les actes à exécuter respectent celles-
ci.
Section 2. L'«obtention» et V«invention»
dans le domaine du vivant
Dans la présente section, on montrera que les concepts d'«invention» et
d'«obtention» dégagés ci-avant s'appliquent également au domaine des innovations
biologiques.
§ 1. Vue traditionnelle
Dans la conception traditionnelle, «la moindre création végétale ou animale est
d'abord l'œuvre de la vie. [...] L'invention ne peut, en tout état de cause, être
envisagée que dans les cas où l'homme peut agir sur le patrimoine héréditaire des
organismes vivants et en modifier l'ordonnancement de manière stable et transmissible
héréditairement. [...] Si le sélectionneur ne fait qu'utiliser les lois normales de
reproduction ou de multiplication du végétal choisi parmi d'autres, aucune œuvre de
l'esprit sur le plan inventif ne semble se dégager de cette opération. [...] L'obtenteur
n'est plus en position de celui qui attend les effets de la vie, il les provoque, il les
détermine par ses propres inventions physico-chimiques. C'est dans la mesure où il
parvient à accroître son action sur ce que crée la vie qu'il peut inventer. [...] On voit
ainsi la nécessité de distinguer dans toute création végétale ou animale entre ce que
l'homme obtient spontanément de la nature et ce qu'il parvient à lui imposer par la
seuleforce de son esprit».
Ici, la différence entre r«invention» et r«obtention» (au sens classique) apparaît
donc comme une question de degré. D'autres ont même vu une opposition
inconciliable entre ces deux notions en matière végétale: ce qu'on obtient ne peut pas
être inventé, et ce qu'on invente ne peut être obtenu^^ comme en tout cas, l'homme
ne crée pas le vivant, mais peut tout au plus le modifier de manière telle qu'il prenne
des formes nouvelles,même la bactérieobtenue par Chakrabarty suite à l'insertionde
plusieurs plasmides serait ainsi l'œuvre de la vie et non la création de 1'«inventeur»
Elles ne peuventpas être protégées en tant qu'«obtentions» parce qu'iul s'agit de procédés (voy. supra).
'^ Cequi peut poser des problèmes en cas derevendications trop larges.
L.E. LE GRAND, L'invention en biologie, Prop. Ind. 1961, p.30 et sv.(31, 34, 35).
K.A. SCHMIDT, Warum keine PflanzenzUchtungspatente ?, GRUR 1952, p.l68 et sv.(170), s'opposant à
la notion de «ZUchtungserfindung» (invention d'obtention). Comp. R.S. ALLYN, More about plant
patents, 25 J.P.O.S. 963 (965) (1933): on ne peut pas trouver une machine, mais bien une plante.
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puisque celui-ci a seulement combiné des éléments isolés de différentes espèces et
sélectionné la bactérie modifiée intéressante*'^.
Avant d'étendre à la matière vivante le modèle de distinction entre «invention» et
«obtention» dégagé à la section précédente, on montrera à partir de l'exemple des
produits de la nature que les différences de degré d'emprise sur la matière vivante n'ont
pas d'effet sur l'aptitude de principe des innovations à être protégées.
§ 2. Différents degrés de produits de la nature
Les discussions sur la brevetabilité des produits de la nature*® découlent des
malentendus sur la question d'accessibilité, de la confusion du domaine de protection
et des conditions de protection ainsi que de l'erreur de vouloir désigner par un terme
générique des réalités différentes.
Après avoir éclairci la première question au chapitre I, les deux autres retiendront ici
notre attention (voy. déjà ci-avant à propos de la découverte). Elles serviront en même
temps d'illustration pour les confusions des concepts d'«enseignements», d'«actes» et
d'«objets».
Les produits naturels ou produits de la nature sont une réalité difficilement
saisissable, comme l'indique la multiplicité des termes par lesquels on les désigne:
produits présents dans la nature, découverts dans la nature, obtenus à partir de la
nature, obtenus à partir d'organismes existant dans la nature, etc. Leur seul commun
dénominateur (négatif) semble être le fait qu'ils ne sont pas le résultat de l'activité
créatrice humaine, ou des produits de l'homme.
On a pu constater au cours de l'étude que,l'opposition entre les produits de
l'homme et les produits de la nature n'est pas caractérisée par une frontière nette. Si
pour les besoins de la vérification de la brevetabilité cette dichotomie est encore
maintenue*^, les limites à partir desquelles un produit n'est plus considéré comme
«naturel» sont variables d'un pays à l'autre, sinon d'une décision à l'autre.
Différents critères liés entre eux sont utilisés pour départager les produits de la
nature et les produits de l'homme*"'. L'un ou l'autre sera préféré ou s'impose selon les
circonstances, et parfois ils sont utilisés conjointement. Mais bien qu'ils montrent la
gradation dans la différenciation, ils ne permettent pas de trancher à quel moment on
passe d'une catégorie à l'autre.
KASS, loc.cit., p.599: «Though the process was - in many regards - creative and his own, the novel
organism was not his creature». Cf. K. DISMUKES, cité par J.E. DENSBERGEN, Patents for life forms: an
appropriate response to biotechnological advancement ?, 5 J.Bioethics 91 (99) (1984). Dans l'arrêt Funk
Brothers Seed Ce. v. Kalo Inoculant Ce., 76 U.S.P.Q. 280 (S.C. 1948), la Cour Suprême américaine avait
estimé que l'assemblage de six espèces de bactéries dans une seule culture où chacune exerce son activité
naturelle sans que la combinaison élargisse leur utilité et sans que soit créée une nouvelle bactérie n'est
que la découverte non brevetable de l'activité de la nature.
Voy. en général P.C. HENRIQUEZ, Stofconclusies voor natuurprodukten, B.I.E. 1969, p.288-89;
UTERMANN, loc.cit.; BUNKE, loc.cit.; A. WHITE, The patentability of naturally occurring products,
EIPR 1980, p.37 et sv.; K. BOZICEVIC, Distinguishing «products of nature» from products derived from
nature, 69 J.P.T.O.S. 415 (1987); M. OPHIR, Pandora's box revisited ? The patentability of micro-
organisms and the Ciba-Geigy applications. Patent World February 1990, p.36 ety sv.
Voy. le chapitre 1erde la quatrièmepartie.
Voy. le chapitre II, section 1, § 1 et § 2, B, le chapitre III, section II, § 1, A, 2 de la deuxième partie, le
chapitre I, section 1, § 1, B et le chapitre III, section 1, § 2, B, 2 et § 3, B 3 de la troisième partie.
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Lapremière différenciation concerne ledegré d'accessibilité et les efforts déployés
pour «découvrir» une substance ou un organisme: on peut par exemple trouver une
plante sauvage ou un sport de fleur en se promenant, mais tel ne sera pas lecas pour
les micro-organismes ou lignées cellulaires qui demandent au moins l'isolement du
milieu naturelle, donc une certaine intervention humaine.
Cette intervention humaine est le deuxième critère de distinction. Après l'isolement
du milieu d'ori^ne se situe éventuellement la purification eten tout cas la détermination
des caractéristiques, ainsi que le cas échéant la sélection d'individus intéressants dans
l'ensemble d'une population. L'intervention humaine peut alors s'accroître en
importance parle traitement, la manipulation génétique provoquant une altération plus
ou moins substantielle de l'état initial etc. des produits (organismes) obtenus.
Le troisième critère tient compte de la modification ainsi réalisée sur le produit et de
la différence entre son état «naturel» initial et son état final.
Les deux derniers critères sontparfois soumis à la condition supplémentaire que le
produit final nesoit pas seulement le résultat de l'intervention humaine, mais que celle-
ci soit telle que, sans elle, le produit ne puisse êtreréalisé par le simple jeu des forces
de la nature
§ 3. Rôle du degré d'emprise sur la matière
En jurisprudence et en doctrine, on trouve fréquemment l'opinion qu'il suffît de
modifier unobjet préexistant (c'est-à-dire de le transformer de produit de la nature en
produit de l'homme) pour être en présence d'une invention brevetable (les systèmes
spécifiques en matière végétale permettant de protéger des plantes découvertes, cette
question ne s'y est pas posée).
En fait, ce n'est pas le cas: ce n'est pas la preuve du caractère non-naturel qui
permet d'éviter l'écueil de la non-brevetabilité de principe, mais l'existence d'une
description reproductible (voy. supra).
La simple existence d'un produit dans la nature ou le moment de la révélation de
son existence et de ses caractéristiques ne concernent que la condition de nouveauté. Et
le degré de difficulté de trouver et d'isoler un produit, la rareté ou la fréquence de son
existence naturelle, l'identité plus ou moins parfaite avec son état naturel peuvent être
pris en compte pour l'appréciation de l'activité inventive ou du caractère distinctif^^.
Mais ces facteurs sont inopérants pour déterminer l'aptitude d'un produit à être




Comp. F.K. BEIER, R.S. CRESPI, J. STRAUS, Biotechnologie et brevet. Une analyse internationale
(OCDE, Paris 1985). p.59.
Voy. par exemple Civ. Termonde 2 mai 1958, J.T. 1959, p.l71, note M.Th. MOTTE. Plus récemment, la
Cour Suprême canadienne a jugé à propos d'un procédé de sélection et de croisement deplantes que même
si l'intervention humaine était nécessaire, elle ne modifiait en rien le processus de reproduction de la
plante, qui se produit conformément aux lois de la nature, de sorte qu'on était en présence d'une simple
découverte: Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Canada, 25 C.I.P.R. 1 (12) (S.C. 19989).
Cf. BUNKE, loc.cit., p.l35.
L'existence d'une idée créatrice n'intervient qu'au niveau de l'appréciation des conditions de protection
(voy. le chapitre suivant). Il n'est d'ailleurs pas vrai que la découverte ne repose suraucune idée: s'il s'agit
d'une vraie découverte de hasard et si le produit n'est pas modiOé, elle n'est formée qu'après la prise de
forme définitive de l'objet etnepeut donc plus porter que sur leprocédé d'utilisation. Mais l'idée peut aussi
se situer avant la découverte et la recherche même d'un produit finalement trouvé et concerner tant le^
procédé d'obtention que le produit.
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protection pour des raisons d'opportunité (qui peuvent tenir, par exemple, à une
étendue de protection indésirable).
Quelle est alors l'influence des différents degrés d'emprise de l'homme sur la
matière inerte ou vivante ?
Elle peut se manifester d'abord dans l'impossibilité ou l'incapacité de fournir une
description reproductible, soit que la description s'avère impossible à cause des
connaissances insuffisantes sur le matériel découvert, traité ou modifié, soit que la
divulgation n'est pas reproductible parce que le résultat n'est pas obtenu de manière
(suffisamment) identique, soit enfin qu'il s'agit d'une trouvaille unique. Et on a vu que
ces circonstances se présentent fréquemment dans le domaine des innovations
biologiques22.
Comme on l'a signalé ci-avant, l'absence d'emprise sur la matière et de
différenciation suffisante d'une matière par rapport à son état initial (on lui confère une
nouvelle forme, comme dans toute invention) se répercute aussi dans les difficultés de
remplir les conditions de fond (voy. la section 4 du chapitre suivant).
§ 4. «Obtentions» et «inventions» biologiques
Le modèle général opposant «obtention» et «invention» doit être complété en
présence de matière vivante pour tenir compte de la spécificité de l'information
génétique.
Il a été montré au chapitre I que r«appropriation»-réservation de l'information
génétique ressemble à celle de l'information «pure». Ces deux formes d'information ne
se situent cependant pas au même niveau: alors que l'information «pure» s'adresse à
l'esprit humain en lui donnant notamment des instructions pour des actes,
l'information génétique constitue en quelque sorte la règle de jeu de la mise en forme
de la matière vivante, s'adressant à la machinerie cellulaire (voy. encore le chapitre
précédent, section 3, § 2).
Dans le modèle dégagé, le stade supplémentairede l'information génétique complète
celui des actes de l'innovateur ou de tiers, et cette étape additionnelle est la cause de la
variabilité des organismes ou cellules qui en résultent. Ce stade n'est évidemment pas
nécessaire pour la matière inerte parce que celle-ci obéit uniquement aux lois naturelles
du monde inerte (qui s'appliquent évidemment aussi à la matière vivante) (voy. la page
suivante).
22 Voy. le chapitre II de la troisième partie.
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«obtention»















Une autre caractéristique des organismes vivants est leur capacité de reproduction.
Or, cette notion de reproduction «correspond à une réalité biologique en même temps
qu'à une notion de droit»'^ '^ . Et cette duplicité fonctionnelle est responsable de certaines
particularités qui sont à la source de problèmes spécifiques dans le domaine de la
protection des innovations biologiques.
Section 3. La reproduction
§ 1. Reproduction matérielle
Les titres de propriété intellectuelle visent à interdire par la voie du droit la
reproduction matérielle de ce qui est protégé (contrefaçon, plagiat, etc.), en donnant à
leur titulaire l'exclusivité de la reproduction juridiquement licite de l'objet (produit ou
procédé) protégé.
La reproduction matérielle par le public dans le système des brevets est normalement
assurée par la description reproductible. Celle-ci sert à garantir que le public soit
effectivement enrichi à l'expiration de la durée de protection. Mais elle n'est pas
indispensable à l'existence d'une contrefaçon^"*, car celle-ci peut être réalisée sur la base
de «reverse engineering» ou la simple perception extérieure lorsque l'objet n'est pas
trop technique et révèle par sa forme sa composition ou structure interne.
La constatation que les œuvres protégées par le droit d'auteur peuvent être aisément
copiées découle de la circonstance que l'objet incorpore de l'information sous une
forme plus ou moins codée (plus elle est codée, plus il est facile de la copier), ou
qu'elle présente une forme extérieure telle que l'œuvre entière peut être re-produite
facilement. Dans le domaine des dessins et modèles, l'aspect extérieur est aussi
directement accessible à la vue et peut donc être copié. Comme il est donc en général
relativement facile d'obtenir les informations nécessaires pour reproduire l'objet
protégé (ou l'aspect protégé d'un objet) dont le contenu n'est normalement pas trop
V. RENIER, Nouveautés végétales et droit d'inventeur, Ann. dr. se. pol. 1960, p.253 et sv.(269).
^ Vu les insuffisances de divulgation (voy. le chapitre H de la troisième partie, et le chapitre ni, section 3
de la quatrième partie), il faut même que la reproduction matérielle ne dépende pas uniquement de la
description.
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compliqué, on peut se passerd'unedescription détaillée de la manièredont l'objetà été
obtenu, ce qui correspond aumodèle général des«obtentions»^.
§ 2. Reproduction naturelle
Dans le domaine des innovations biologiques, la reproduction naturelle des objets
(organismes, cellules) protégés perturbe les arrangements réalisésen ce que les tiers ne
sont plus obligés de refaire ce que l'innovateur initial a fait, mais qu'il suffit de
multiplier le résultat une fois obtenu (voy. encore le chapitre I).
A.- Conditions de protection
Les problèmes d'adaptation des concepts classiques du droit des brevets se
manifestent d'abord dans les discussions sur le bien-fondé de la nécessité d'un procédé
reproductible d'obtention d'organismes (auto^reproductibles^^, qui a entraîné
l'instauration de la pratique des dépôts de micro-organismes remplaçant un procédé
reproductible d'obtention.
Dans les systèmes protégeant spécifiquement les variétés végétales par contre,
l'objet créé se copie ou est copié parce qu'il contient de l'information génétique qui
guide le processus de croissance et de reproduction ou de multiplication naturelle, de
sorte que la description d'un processus d'obtention devient superflue si le public a
accès aux plantes protégées par leur commercialisation (voy. le chapitre suivant).
Il existe donc une similitude entre les obtentions végétales et les œuvres protégées
par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles en ce que la nécessité de
connaître un procédé reproductible d'obtention du même résultat est réduite parce que
celui-ci peut facilement être copié après avoir été obtenu une première fois.
Il faudra alors notamment voir si le maintien de la condition de description
reproductible d'«inventions» se justifie en présence de matière vivante (voy. le chapitre
suivant).
B.- Etendue de protection
En droit des brevets, l'application stricte du principe d'épuisement des droits,
logique en ce qui concerne les objets inertes, entraînerait une limitation de la protection
parce que les acquéreurs de matière vivante pourraient simplement la multiplier sans
devoir se réapprovisionner auprès du breveté. L'incertitude juridique sur cette question
est révélée par les discussions sur le nombre de générations couvertes par un brevet de
produit portant sur un organisme ou par le concept de produit direct d'un procédé
d'obtention, et elle a donné naissance aux revendications portant sur des procédés de
multiplication.
L'application du droit des dessins et modèles et du droit d'auteur aux obtentions
biologiques présenterait les mêmes incertitudes et problèmes au niveau de l'étendue de
protection.
^ Ceci vaut a fortiori dans lescas où le copiage matériel direct estpossible.
Dans des décisions refusant de remplacer le procédé d'obtention reproductible par la reproductibilité
naturelle, le Tribunal fédéral allemand des brevets a parfois estimé que la capacité de reproduction naturelle
n'avait en droit des brevets pas plus de pertinence que la fabrication de disques à partir d'im enregistrement
original: BPatG 12 octobre 1973, Bl.f. PMZ 1974, p.201 - Bâckerhefe; BPatG 16 octobre 1973, GRUR
1975, p.654 - Usambara-Veilchen.
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Par l'adaptation des droits conférés à la matière vivante, les systèmes de protection
des variétés végétales présentent de nouveau un modèle de protection pour tous les
«produits vivants» protégés dans les deux modes de protection.
On approfondira au chapitre suivant les problèmes abordés sommairement en
montrant sur la base des éléments dégagés que les solutions passent d'abord par une
meilleure compréhension des concepts classiques qu'il faudra compléter sur certains
points pour tenir compte des spécificités de la matière vivante.
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Chapitre IV
CONCLUSION : ESQUISSE D'UN
MODELE DE PROTECTION GLOBALE ET ADAPTEE
Section 1. Introduction
Depuis que des innovations biologiques sont réalisées et que leurs auteurs cherchent
une protection par la voie des brevets, on a maintes fois souligné que le droit des
brevets n'était pas l'instrument de protection adéquat, et que son application à la
matière vivante entraînerait sa dénaturationi.
Telle était aussi la conviction des auteurs de la CPOV qui pouvaient juger, sur la
base du Plant Patent Act américain, les difficultés d'introduire la protection des
obtentionsvégétales dans le droit des brevets, et la nécessitéd'adapter certainesrègles
de celui-ci pourmettre en œuvre la protection. Aujourd'hui, c'est notamment le régime
de dépôtde micro-organismes qui meten causela logique de ce système de protection.
Pour remédierà cet état insatisfaisant, on a suggéré soit la création d'un régime de
protection spécifique pour la matière vivante^, soit l'extension du système UPOV à
l'ensemble du monde vivant^, soit enfin une combinaison entre le droit des brevets et la
législation sur la protection des obtentions végétales'*. Aucune de ces formules
alternatives n'a cependant jusqu'à présent été analysée en détail ni concrétisée.
On voudrait, dans le présent chapitre, esquisser en grandes lignes un modèle de
J. VANHARREVELD, Bescherming vanden hveekerseigendom (J.H. DEBUSSY, Amsterdam 1934), p.58;
S. VON DER TRENCK, Zum Patentschutz von Pflanzenziichtungen, GRUR 1939, p.437 et sv.(439-441);
K.A. SCHMIDT, Warum nicht Pflanzenzilchtungspatente ?, GRUR 1952, p.l68 et sv.(175); H.G. HESSE,
Zur Patentierbarkeit bei Ziichtungen, GRUR 1969, p.644 et sv.(651); J.D. TAK, Protection of applied
micTO-biology, 5 IIC 382 (384) (1974); I.P. COOPER, Do we need a spécial patent law for biological
inventions ?, 2 BiolTechnology 192 (1984); T. OREDSSON, Biological inventions and Swedish patent
législation, N.I.R. 1985, p.229 et sv.(256); F. HIRSCH, Chemie-Erfindungen und ihr Schutz (Verl.
Chemie, Weinheim 1987), p.101-2. Avec des doutes encore en ce qui concerne la protection des micro
organismes per se: AIPPI, Annuaire 1974/1, p.48 et sv.(50): rapport de la commission sur la question
56B, etAnnuaire 1975/n, p.31: rapport de synthèse sur la question 56B (P. MATHELY, R. GAULTIER).
Voy. par exemple VON DER TRENCK, loc.cit., p.439-40: OREDSSON, loc.cit., p.247, 256, 259;
HERMITTE, loc.cit., p.55.
Voy. par exemple HESSE, loc.cit., p.651, COOPER, loc.cit., p.179, et les chapitres Ell, section 2, § 1, C
et IV, section 2, § 1 de la deuxième partie sur une extension de la CPOV aux micro-organismes et aux
animaux.
F. SAVIGNON, Caractère de la protection par le brevet d'invention et son application aux êtres vivants,
in: Les brevets industriels et les certificats d'obtention végétale - leurs domaines d'application et les
possibilités de démarcation (compte rendu du symposium tenu à l'occasion de la 18ème session du Conseil
de rUPOV, Genève 17 octobre 1984) (UPOV, Genève 1985), p.l9 et sv.(27).
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protection globale et adaptée pour l'ensemble des innovations biologiques sur la base
des réflexions entreprises dans les chapitres précédents. Il ne s'agit cependant pas de
recommandations concrètes, qui ne pourraient être faites qu'après un examen détaillé
des données de fait, mais plutôt d'un aperçu des possibilités théoriques de protection
qui s'offrent au choix du législateur® ainsi que des éléments qui doivent nécessairement
être pris en compte quand des innovations ont trait à la matière vivante.
Section 2. Le domaine de protection
§ 1. Optionfondamentale
Conformément aux critères dégagés au chapitre précédent (et notamment la
description reproductible), il faut distinguer deux «systèmes» de protection
fondamentaux, dont le premier protégerait les «inventions» et le second les
«obtentions
La notion de «système»désigne un ensemblede règles cohérentes et communes aux
objets protégés, sous réserve de différenciations internes prévoyant un traitement
particulier pour certains d'entre eux. L'existence de deux «systèmes» différents ne
signifie pas nécessairement qu'ils sont dotés de règles différentes sur tous les points:
on verra que les différences concernent surtout le champ d'application, les conditions
de forme et la détermination de l'étendue de protection, alors qu'il existe de
nombreuses similarités au niveau des conditions de fond et du contenu des droits
accordés. L'utilisation du terme «système» ne préjuge pas non plus de la mise en
œuvre pratique ni du rattachement administratif de chacun d'eux (voy. la section 5).
Le premier système est omnivalent et s'applique à toutes les innovations
biologiques, à l'exception de celles que le législateurestime devoir en exclure (voy. la
quatrième partie)''. Il est en outre le seul à protéger les procédés. L'absence
d'exclusions expresses n'empêche cependant pas a priori qu'on introduise des
différenciations dans le traitement de certaines catégories d'innovations®.
Le second s'applique uniquement aux «produits vivants» (sur cette notion voy. le §
3) et peut être subdivisé (en ne protégeant que certaines créations) et/ou varié (en
adaptant lès conditions et l'étendue de protection) en fonction de l'utilisation finale
(utilitaire, esthétique, etc.) des objets créés.
Les deux systèmes protègent donc en principe les mêmes «produits vivants» (sauf
différenciation intentionnelle du législateur). Par sa nature même (voy. notamment les
conditions de forme), le système protégeant les «inventions» se prêtera probablement
mieux aux innovations descriptibles génétiquement et celuiapplicable aux «obtentions»
à une protection des formes extérieures difficilement descriptibles. Mais il n'y a a priori
pas d'obstacle à ce que des revendicationsdans le premier système soient limitées à un
Sur l'intervention nécessaire du législateur voy. le chapitre H, section 2 et 3, ainsi que le chapitre H,
section 6 de la quatrième partie.
On ne tiendra compte dans la suite que des innovations biologiques, sans examiner si les réflexions et
solutions proposées pourraient être transposées mutatis mutandis aux innovations qui n'ont pas trait à la
matière vivante, ce qui devrait a priori être possible.
La présente analyse part de l'hypothèse qu'il n'existe pas de telles exclusions.
Cf. le chapitre HI de la quatrième partie, in fine.
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élément (fonction, utilité, etc.) particulier, et que le second protège des organismes
complexes sous tous leurs aspects.
Le demandeur a donc le choix entre les deux systèmes selon son aptitude ou sa
volonté de divulguer une description reproductible, sous réserve de limitations
volontairement introduites au niveau des conditions d'application^ (voy. la section 4).
En cas dé champs d'application distincts, un cumul complémentaire (différents aspects
d'un même «prcxiuit vivant» sont couverts par différents titres) est possible.
§ 2. Justification
La proposition faite ci-avant consiste en fait à transposer au monde vivant ce qui
existe pour les innovations du monde inerte, avec cette particularité qu'on unifie dans le
système «obtention» des modes de protection qui, quoique liés en de nombreux points,
sont actuellement généralement régis par des législations différentes et ne connaissent
guère de règles communes^". Cette solution découle du modèle dégagé au chapitre
précédent et permet d'une part de montrer le parallélisme qui existe à de nombreux
égards entre les deux systèmes fondamentaux, et d'autre part d'établir un régime
cohérent pour des innovations semblables.
Cette approche tend à établir un modèle de protection globale (c'est-à-dire couvrant
toutes les formes d'innovations biologiques) et adaptée (c'est-à-dire tenant compte des
spécificités de la matière vivante), tout en ménageant au législateur des possibilités de
différencier les règles en fonction de certaines finalités.
Les problèmes découlant de l'application alternative ou cumulative de deux
systèmes aux mêmes types d'innovations ne sont pas plus importants qu'actuellement à
propos du monde inerte. Les différences ne doivent d'ailleurs pas nécessairement se
manifester au niveau de l'étendue de protection et des condition de fond (le même type
d'innovation serait traité de la même manière dans les deux cas), mais peuvent se
limiter, par exemple, aux différences formelles dans l'obtention de la protection (voy.
infra).
§ 3. Détermination des «produits vivants»
Les deux systèmes de protection sont soumis à certaines règles spécifiques qui
découlent de leur application à la matière vivante, où plus concrètement aux «produits
vivants», les procédés seuls ne posant pas de problèmes supplémentaires par rapport à
ceux découlant de la protection des produits^i. Il importe dès lors de savoir quels sont
ces produits présentant les caractéristiques de la matière vivante, et de les distinguer
notamment par rapport aux substances chimiques inertes.
La constatation fondamentale dans la détermination du vivant reste «omne vivum e
vivo»: l'homme ne crée pas le vivant, mais peut tout au plus modifier du vivant
existanti2_
' Le législateur peut par exemple estimer que des innovations importantes, ou celles dont l'étendue de
protection serait considérable, ne peuvent être protégés que s'il existe une divulgation adéquate.
On y ajoutera les innovations qui ne sont actuellement pas protégées du tout
On n'en reparlera qu'en ce qui concerne les conditions de forme et l'étendue de protection.
Cf. par exemple B. HAMPAR, Patenting of recombinant DNA technology: the deposit requirement, 67
J.P.T.O.S. 569 (580) (1985); BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.7.
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Cette situation n'est en soi cependant pas fondamentalement différente des
innovations relatives à la matière inerte, car l'homme ne crée pas la matière, mais il
invente des assemblages, configurations, etc. nouvelles de matière qu'il transforme
éventuellement. «Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme»
(LAVOISIER) au niveau de la matière-substance, seule la forme de celle-ci et son
utilisation ou fabrication peuvent changer soit spontanément, soit suite à une
intervention humaine. Mais cela n'empêche pas que l'on soit en présence d'une
innovation'3. En dernière analyse, toute innovation de produit est dérivée de
substances existant dans la nature'"*, ou du moins (lorsqu'on crée une nouvelle
substance chimique) d'éléments chimiques de base naturels.
Ce principe de la chimie s'applique aussi à la matière vivante, dont toutes les
composantes sont de nature chimique, mais dont l'assemblage présente les caractères
du vivant. C'est ce «tout-vivant» en tant que tel qu'on ne parvient pas (encore ?) à
créer à partir de la matière inerte, de sorte que les innovations partent toujours d'un
vivant existant.
L'unité vivante de base est la cellule. Cependant, l'activité de la cellule et la
configuration de l'organisme dont elle fait partie sont commandées par l'information
contenue dans les gènes. On pourrait donc soutenir que l'élément de base de la matière
vivante est le génome, de sorte que l'invention génétique est «toute invention, qui
consiste essentiellement en la conservation, la modification ou la transmission
d'informations génétiques»^^ et la création végétale «lamise au point d'une information
génétique nouvelle»^^. Ces définitions couvrent d'ailleurs aussi bien r«invention» que
r«obtention».
Il est vrai que le niveau génétique est l'instance ultime de détermination du vivant.
Mais (comme on l'a montré au chapitre précédent) r«invention» et r«obtention» ne
s'arrêtent pas à l'information génétique. Celle-ci n'est utile que si elle parvient à
s'exprimer dans un environnement cellulaire. Ce stade supplémentaire d'expression
doit donc être ajouté aux définitionsprécitées. Il joue d'ailleurs un rôle variable selon le
type de cellule-hôte (comparez par exemple la bactérie Escherichia coli et une cellule
humaine), le gène inséré, le milieu extérieur, etc., et se répercute dans les difficultés de
remplir les conditions de protection (voy. les sections suivantes).
En outre, il ne faut pas nécessairement que le génome soit modifié pourqu'on soit
en présence d'une innovation, mais il peut être suffisant de provoquer une expression
différente du génome (non modifié) dans l'activité métabolique (parexemple pourles
micro-organismes qui se comportent de manière différente selon le milieu de culture)
et dans le phénotype (par exemple en ce qui concerne l'aspect ornemental d'une
plante)1®.
Il serait vain de vouloir définir lequel des niveaux est finalement décisif. Il suffit de
constater que toutes les règles particulières relatives aux «produits vivants» sont dues à
Cf. PERRET, op.cit., p.58.
BOZICEVIC, loc.cit., p.425.
R. MOUFANG, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz (Heymaims, Kôln 1988), p.21.
J.P. BERLAN, La biologie, la propriété et l'avantage collectif: le cas de l'industrie semencière, Rev.
d'Econ. Ind. vol.l8 (1981), p.l58 et sv.(173).
En ce qui concerne les procédés d'utilisation, la simple exploitation des caractéristiques existantes du
«produit vivant» peut être suffisante.
Selon BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.7, l'invention biologique est l'invention qui
implique la manipulation de la matière vivante avec l'objectif de modifier les propriétés de ce matériel, en
démasquant et en tirant profitde la variabilité des systèmes naturels (cf. p.13,38).
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deux caractéristiques liées, à savoirla «copiabilité» naturelle (c'est-à-dire la réplication
au niveau des gènes, la multiplication cellulaire, la multiplication ou la reproduction de
l'organisme; voy. la section 3 du chapitre précédent) et la variabilité naturelle (voy. ci-
après). Dès lors qu'un produit présente ces deux propriétés (ou une des deux), il sera
considéré comme un «produit vivant» et les règles correspondantes lui seront
appliquées.
§ 4. Variabilité et protection du «produit vivant»
On a montré aux chapitresprécédents que l'information génétique est la sourcede la
variabilité des êtres vivants et que cette variabilité est la cause des véritables
problèmes de protection par le droit des modèles et le droit d'auteur. La variabilité
individuelle, due au fait que l'organisme se transforme durant sa vie, dépend
essentiellement de sa nature et de sa durée de vie. La variabilité collective, qui se
manifeste au fil des générations, dépend du mode de reproduction des organismes en
question.
La CPOV a rencontré cette double variabilité par lesconditions d'homogénéité et de
stabilité qui font partie intégrante de la notion de variété végétale^o. Les cellules et
organismes à reproduction asexuée se multiplient normalement de manière identique,
de sorte que le Plant Patent Act (limité aux plantes à reproduction asexuée) n'a pas
introduit ces conditions. Ceci est cependant insuffisant en ce qu'il peut y avoir des
mutations accidentelles de sorte que le nouvel organisme ne répond plus à la définition
initiale.
Les conditions de stabilité et d'homogénéité s'imposent pour toute protection de
cellules ou d'organismes^i dès lors que la protection s'étend au-delà d'un exemplaire
unique. Dans ce dernier cas (par exemple pour une création vivante «artistique»
éphémèreprotégeable selondes modalités similaires au droit d'auteur), ces conditions
perdent leur raison d'être. Mais dès qu'on protège une classe de «produits vivants»
présentant les mêmes caractéristiques, il fautque cet ensemble puisseêtre individualisé
en tant que tel à l'instar des choses inertes, ce qui n'est possible qu'en appliquant les
conditions d'homogénéité et de stabilité,qui sont donc inhérentes à la détermination de
l'objet de protection, qu'il s'agisse d'une «obtention» ou d'une «invention»^^.
L'unité de base ainsi visée des «produits vivants», c'est-à-dire l'unité de
classification minimale (celle qui ne peut être subdivisée qu'en individus) d'objets
biologiques présentant unmaximum de caractères communs, est la «variété végétale»23
en botanique, la «race animale»24 en zoologie, et la «souche» en microbiologie^^. A la
Cette variabilité dépend évidemment aussi de l'environnement.
Voy. le chapitre ni, section 2, § 2 de la deuxième partie. Lacondition de stabilité n'y vise expressément
que la variabilité collective, mais il faut y inclure implicitement la stabilité individuelle.
Cf. pour les animaux J. LOOSER, Zur Diskussion um ein gewerbliches Schutzrecht in der Tierzilchtung,
GRUR 1986, p.27 et sv.(28); LE MEME, op.cit., p.133, 152 et sv. Elles existent d'ailleurs de manière
identique dans les législations des pays de l'Est: K. BECHER, Der Rechtsschutz von Pflanzenztichtungen
im Ausland und seine Bedeutung fUr die DDR, neuerer B 1971, p.118 et sv.; H. POGODDA, Die
internationale Ubereinkunft zum Schutz von Pflanzenztichtungen und die DDR, neuerer B 1969, p.9-10;
H. POGODDA, Studie zur Schaffung eines sozialistischen ZUchterrechts, WissenschaftUche Zeitschrifi der
Humboldt-Universitàt zu Berlin, Gesellsch.-Sprackwiss. Reihe Bd.XK (1970), p.51 et sv.(68 et sv.).
Par conséquent, si on voulait protéger les variétés végétales ou les races animales sous la CBE, on devrait
introduire ces conditions supplémentaires.
Sur la notion de variété végétale, voy. le chapitre lU, section 2, § 1,C. de la deuxième partie.
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notion de souche correspond cellede «lignée» pour les cellules de tout genre.
Lxjrsque, dans le système protégeant les «inventions», des revendications portent
sur des classes plus larges d'organismes, délimitées de manière fonctionnelle sur la
base d'un ou de quelques traits communs, les conditions d'homogénéité et de stabilité
ne s'appliquent évidemment que dans la mesure où cela est requis en fonction du
contenu des revendications.
Dans le système applicable aux «inventions», l'homogénéité suffisante devrait aussi
résulter indirectement de la condition de reproductibilité du procédé d'obtention^'^. La
stabilité s'impose implicitementcar la protection ne pourra être conférée ou maintenue
quepourdes objets qui répondent auxcaractères décrits dans la demande de protection.
Pouréviter des incertitudes, onpeutajouter une cause de nullité du titre si lesobjets ne
remplissent plus cette condition (comme celaexiste dans le système UPOV: voy. la
section 4, § 4).
Section 3. Les conditions de forme
Le critère fondamental de distinction entre les deux systèmes suggérés réside au
niveau des conditions de forme '^', à savoir l'existenced'un enseignement contenant la
description reproductible du procédé d'obtention des «produits vivants» protégés. Sa
logique imprègne le champd'application et l'étendue de protection.
§ 1. Description et «exécutabilité»
Dans le système protégeant les «inventions», tout dépend de la divulgation. Cela
pose des problèmes inévitables en ce qui concerne la caractérisation complète
d'organismes vivants et leur identification à partir de la description. Il ne suffit
cependant pasde fournir ainsi les informations nécessaires sur l'organisme protégé; la
divulgation doit aussi contenir les renseignements et instructions nécessaires pourque
des tiers (des hommes du métier) puissent obtenir le résultat revendiqué identique ou
du moins homogène (c'est-à-dire à l'intérieur d'une certaine marge de tolérance) à
partir du matériel de départ indiqué.
Les représentations graphiques peuventaussi aider à décriredes organismes dansce
système. Le dépôt (facultatif) supplémentaire pour compléter la description et pour
faciliter l'identification en cas de soupçon de contrefaçon rentre également dans sa
logique, mais il ne peut pas remplacer cette description. Le dépôt de matière vivante de
départ utilisée pourobtenir le résuhat revendiqué peutaussi êtreenvisagé pourle rendre
accessible, si ce n'estpas possible sur la basede la divulgation.
La description et r«exécutabilité» sont normalement appréciés sur la based'écrits.
Maisrien n'empêche qu'un titrede protection soitdélivré après un examen concret (soit
automatique, soit sur demande) basé sur des échantillons déposés pour vérifier
lignées pures et les hybrides: LOOSER, op.cit., p.88.
25 POGODDA, loc.cit., p.55-57.
^ Voy. le chapitre II de la troisième partie et la section suivante.
^ En vue d'une meilleure compréhension de ce qui suit, on consultera utilement le chapitre IIde la troisième
partie.
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l'identité du «produit vivant» protégé (et son écart parrapport à l'état de la technique;
voy. la section suivante) et la possibilitéd'exécuter les procédés décrits.
Dans le système applicable aux «obtentions», la divulgation joue un rôle secondaire
puisqu'il n'y a rien à exécuter et que les «produits» vivants peuvent être multipliés.
Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de divulgation du tout, mais celle-ci constituera
plutôt une formalité d'enregistrement. La description n'aura qu'un rôle d'appoint dans
l'enregistrement verbal et la communication des caractéristiques de l'objet protégé. En
contrepartie, ily aura nécessairement un dépôt d'échantillons du matériel vivant protégé
en tant que point de référence pour pouvoir vérifier ultérieurement si les conditions de
protection sont (toujours) remplies ou pourconstater une contrefaçon.
Comme un examen sur la base de la divulgation est impossible, les conditions de
protection seront vérifiées par un examen concret des caractéristiques des «produits
vivants», notamment lorsqu'on veut les faire protéger sous tous leursaspects. Lorsque
la protection se limite à l'aspect extérieur, on pourrait remplacer l'examen et une
description écrite par le dépôt d'une représentation graphique (photo ou dessin),
comme cela se pratique pour les dessins et modèles (notons que le Plant Patent Act ne
connait pas d'examen concret). Lorsqu'il s'agit d'une œuvre unique (ou en peu
d'exemplaires), la protection (similaire à celle du droit d'auteur) devrait pouvoirêtre
accordée de manière automatique.
Dans les deux systèmes, l'examen peut être effectuépar (et le dépôt préalable être
effectué auprès de) l'autorité qui délivre letitre deprotection oudes tiers. Lepublic ne
doit pasavoir accès directement aumatériel déposé s'il luiestpossible defaire procéder
à un examen (dans les cas où il n'est pas automatique), sûrement dans les cas où la
matière vivante protégée est commercialisée en tant que telle. Dans les cas où du
matériel a été déposé pour remplir la condition d'«exécutabilité» dans le système
protégeant les «inventions» (par exemple pour un procédé d'utilisation), ce matériel
doit resteraccessible jusqu'après l'expiration de la durée de protection.
§ 2. «Reproductibilité»
Le dépôt et l'accessibilité des «produits vivants» protégés (reproductibles)
pourraient-ils remplacer,dans le systèmeprévu pour les «inventions», la conditionde
description reproductible d'un procédé d'obtention du produit protégé, qu'il est
difficilede remplir dans beaucoup de cas ?
Selon laconception traditionnelle, sionremplace un enseignement reproductible par
un organisme reproductible, l'enrichissement du public consiste seulement dans
l'organisme obtenu en tant que résultat du travail d'obtention, sur lequel l'obtenteur
détient un monopole^^. Or, un nouvel organisme n'est pas brevetable par son existence
matérielle même, car la contribution à l'état de la technique en droit des brevets ne
consiste pas en un tel organisme, mais en une prestation intellectuelle qui permet
d'arriver à celui-ci^^.
Il a été montré au chapitre I que le monopole sur un organisme unique (issu du
travail d'obtention) est en vérité faible, et que le PlantPatent Act, au lieu de refuser un
brevet dans ce cas, accorde une protection pour briser le monopole du titulaire en
l'incitant à divulguer l'organisme par sa commercialisation. Par ailleurs, si le butfinal
^ BGH 27 mars 1969, GRUR 1969. p.672 (674) - Rote Taube.
29 BPatG 16 octobre 1973, GRUR 1975, p.654 - Usambara-Veilchen.
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est l'enrichissement du public ou la contribution à l'état de la technique, le dépôt et
l'accessibilité peuvent réaliser cet objectif peut-être de manière plus efficace qu'une
description qui n'est exécutable que si on dispose du savoir-faire nécessaire.
Seulement, cette formule n'est logique qu'en ce qui concerne les «obtentions».
Admettre la même solution à propos d'«inventions» signifie la transformation d'un
système en l'autre puisqu'on supprimerait l'élément essentiel qui les départage^". Si la
condition de description reproductible ne peut être remplie, cela ne signifie pas une
absence de protection, parce qu'on peut toujours faire protéger directement ces mêmes
produits en tantqu'«obtention» qui, dans le modèle proposé, n'est pas nécessairement
moins avantageux (voy. infra), en respectant les conditions qui y sont fixées (par
exemple en ce qui concerne l'examen concret).
Notons enfin que le dépôt en remplacement de la reproductibilité n'a de sens que
pour les produits, l'exécution des procédés pouvant seulement être facilitée parledépôt
du matériel de départ
Section 4. Les conditions de fond
L'examen des systèmes existants de protection des innovations biologiques a
montré une asymétrie des conditions de fond au niveau des concepts, mais en même
temps des similitudes dans les problèmes concrets rencontrés^'. Un réexamen de ces
conditionspermettrad'éclaircircette situation et de dégager les exigences inévitables
pour toute protection efficace des innovations biologiques, que ce soit dans le système
«invention» ou dans celui d'«obtention». Les conditions de fond seront d'ailleurs
appliquées de manière identique dans les deux systèmes.
§ 1. Condition d'application
Selon les décisions prises dans la détermination du champ d'application (voy. la
section 2), il s'agit d'abord de déterminer les critères qui permettent de vérifier si
certaines innovations peuvent être protégées par l'un ou l'autre système (en supposant
qu'elles ne soient pas exclues d'office), ou soumises à des traitements spécifiques à
l'intérieur de ceux-ci. Il s'agit en fait moins d'une condition de protection que d'une
condition d'application desrègles afférentes à l'un ou l'autre type d'innovation.
Ceci est réalisé actuellement endroit des brevets parla notion d'invention et parla
condition d'application industrielle: l'invention doit avoir une utilité «technique» ence
que son objet doit pouvoir être utilisé ou fabriqué dans tout genre d'industrie, y
compris l'agriculture.
Cette condition peut être redéfinie, et notamment élargie, lorsqu'elle estappliquée
aux «inventions». Lefait qu'un produit puisse être fabriqué dans tout genre d'industrie
(qui estpris au sens très large) découle automatiquement de lacondition dedescription
reproductible. Le fait qu'il puisse y être utilisé implique une limitation en soi non
nécessaire parce qu'un produit peut avoir une utilité plus large, comme parexemple
Lesystème pratiqué actuellement endroit des brevets crée un système hybride et est contraire à son idée de
base.
Voy. le chapitre 1er de la troisième partie sur le sens des concepts qui seront utilisés ci-après.
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servir dans des recherches ou remplir une fonction ornementale (dans ces cas,
l'étendue de protection peut être adaptée).
Les systèmes actuels en matière végétale ne connaissent pas cette condition
d'application industrielle parce que leur champ d'application est spécifique et l'utilité de
l'objet protégé découle de son existence même. Le droit d'auteur et le droit des dessins
et modèles insèrent leur condition d'application dans la définition de l'objet
protégeable. De manière générale, on pourra introduire pour les «obtentions» des
critères pour déterminer à quels objets ou aspects particuliers telle protection sera
accordée, si ces différenciations sont jugées souhaitables.
Les conditions d'application peuvent être les mêmes dans les deux systèmes ou bien
être établis de manière telle qu'il n'y a pas de chevauchements, mais une
complémentarité. Ainsi, dans les deux systèmes on pourrait, par exemple, limiter la
protection des micro-organismes à des buts utilitaires, exclure toutes les innovations
relatives au corps humain, prévoir pour une plante ornementale des droits différents de
ceux pour un animal utilitaire,etc. De manièregénérale,on peut prévoir une protection
plus limitée pour des créations purement esthétiques (lorsque la fonction d'un produit
consiste uniquement à «être») que pour des innovations utilitaires (lorsque le produit a
pour finalité de «faire» quelque chose) (voy. la section 5).
§ 2. Non-existence antérieure
On a pu constater à l'occasion de l'examen des conditions de nouveauté et d'activité
inventive que ces notions sont complémentaires; la nouveauté du droit des brevets
signifie une non-identité avec l'étatde la technique, et l'activité inventive témoigne de
l'existence d'un certain écart par rapport à celui-ci. Ces notions ne correspondent
cependant pas aux conditions de nouveauté d'une variété (par rapport à elle-même) et
de son caractèredistinctif (par rapportà d'autres variétés) de la CPOV. Mais en partant
de la distinction entre l'état formel de la technique (quelles sources doivent être prises
en compte pour déterminer cet état ?) et l'état matériel de la technique (quel est son
contenu concret ?), on peut harmoniser ces notions.
Le problème de la nouveauté par rapport à soi-mêmeest en fait le même que celui de
la nouveauté/orme//e de produits de la nature. La solution pourrait consister en un
délai de grâce (que connaît déjà le système UPOV) parce qu'on part de matériel
préexistant et que la mise au point d'un organisme requiert toujours un certain temps.
On pourrait aussidéterminer que si un produit naturel n'est pas connu à l'expiration de
ce délai, il reste nouveau même si ultérieurement un produit identique est découvert
dans la nature, et même s'il a existé auparavant dans la nature^^
Il faudra également préciser si la description est destructrice de nouveauté ou s'il
faut pour cela qu'un «produit vivant» soit généralement accessible. En droit actuel des
brevets, ce doit être le cas si la description permet de démontrer qu'un «produit vivant»
identique ou très proche existe déjà^^. Mais le système UPOV (dans la condition de
nouveauté formelle pour l'appréciation du critère distinctif) montre qu'on peut aussi
Selon rart.54 CBE, l'état de la techniqueest constituépar tout ce qui a été «rendu accessible au public», ce
qui présuppose non seulement une accessibilité, mais aussi un acte humain rendant un produit accessible.
La simple existence (inconnue) ne devrait dès lors pas être destructricede nouveauté.
La description est le signe d'un acte humain rendant accessible au public par une description un «produit
vivant». L'accessibilité au public concerne cette publication et non le contenu de celle-ci. L'accessibilité
de l'objet de la description ne joue en principe un rôle qu'en ce qui concerne la possibilité d'exécuter
l'invention.
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appliquer des critères moins stricts, en tout cas pour certaines des innovations^^.
La condition de nouveauté ne devrait avoir guère d'importance au-delà de ces cas
particuliers, parce que la vérification de la nouveauté matérielle implique presque
toujours une appréciation des différences par rapport à ce qui existait antérieurement: en
présence de systèmes biologiques complexes, les identités parfaites seront en effet
l'exception (d'autant plus si elles sont appréciées sur la base de descriptions écrites) et
il faudra faire face à des correspondances ou équivalences partielleset dès lors procéder
à des pondérations sur la base de certains critères permettant de mesurer l'écart par
rapport à ce qui existe.
§ 3. Ecartpar rapport à ce qui existe
En droit des brevets, on mesure cet écart par l'activité inventive qui est surtout une
appréciation de la prestation de celui qui invente, fondée sur le caractère non évident de
l'invention pour un homme du métier, et cela par rapport à l'état de la technique, qui est
surtout formé de publications. Dans un système où tout est basé sur la divulgation, ce
critère parait logique, en tout cas tant qu'on ne dispose pas d'un examen concret (voy.
la section 3, § 1).
Les caractères pris en considération pour apprécier la nouveauté matérielle (par
exemple l'activité métabolique pour les micro-organismes, les caractères
morphologiques, physiologiques et écologiques pour les plantes) sont aussi ceux qui
seront utilisés pour mesurer l'écart par rapport à l'état de la technique.
Ils montrent qu'il faut différencier selon la nature de la matière vivante protégée et
son utilisation finale. Si beaucoup de variables doivent être prises en compte, il faut
établir des hiérarchies, et il vaudrait alors mieux limiter dès le départ la protection à
certains aspects (approchefonctionnelle) plutôtque de protéger les organismes en tant
que tels sous leurs aspects, pour éviter d'inclure des éléments sans pertinence pour le
contenu de l'invention.
Ces constatations sont similaires à celles faites dans le système UPOV, où il n'y a
pas de divulgation et où les différences par rapport à l'état de la technique sont vérifiées
sur l'objet protégé même, en appréciant si la variété se distingue nettement par au
moins un caractère important de toute autre variété, ce qui est fait en fonction de
l'espèce botanique à laquelle appartient la variété examinée (comme on peut protéger
des découvertes, il n'y a aucune activité intellectuelle à apprécier)^^. Même s'il y a des
réticences à l'égard d'une approche fonctionnelle, celle-ci est inévitable pour une
appréciation correcte des caractères distinctifs (comparez par exemple des extrêmes
comme des fleurs et des pommes de terre) et pour la détermination d'une étendue de
protection conforme à l'apport réalisé.
L'application générale de cette condition aux innovations biologiques posera de
sérieux problèmes^®, notamment parce que l'état de la technique comprend déjà r«état
^ Dans la mesure où il est peu probable que des innovations indépendantes identiques soient réalisées et où
il faut avoir eu accès à un organisme pour pouvoir le copier, on pourrait admettre que seule une certaine
accessibilité de l'objet de la description constitue une antériorité. Ceci n'est cependant pas nécesairement
une solution conforme à l'intérêt de la sécurité juridique.
Pour l'application du Plant Patent Act et de la loi japonaise des brevets en matière d'obtentions végétales,
l'activité inventive est appréciée en fonction du caractère distinctif des plantes et de l'absence d'une
simple découverte.
Voy. déjà le chapitre 1er, section 2 de la troisième partie.
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de la nature». La situation dans le domaine de la création de nouveaux organismes
ressemble en effet à un secteur dans lequel toutes les innovations fondamentales ont
déjà été faites, et où on ne fait plus que du travail d'amélioration sur des points de
détail, les innovations importantes devenant de plus en plus difficiles à réaliser parce
que l'état de la technique est déjà très foumi^^. Dans le monde vivant, les organismes
sont déjà là, créés par le «créateur initial» ou l'évolution accidentelle, et on ne fait que
les modifier ou améliorerde manièreplus ou moins importante.
Il faut évidemment faire des distinctions entre les différentes formes de vie. Il est
par exemplepossible de créerdes protéines à partird'une plancheà dessin si les gènes
nécessaires s'expriment dans une bactérie bien connue, mais cela n'est pas vrai pour
toutes les formes de cellules, et sûrement plus difficile à mettre en œuvre par exemple
pour les cellules animales; a fortiori en est-il ainsi pour la création d'organismes
entiers. Tout est donc une question de degrés, et on pourrait dire que le biologiste-
inventeur actuel se trouve encoreau stadede l'artisanat biologique, où la maîtri sa, de la
matière est encore rudimentaire et les possibilités d'innovations avec des écarts
importants encore limitées^®. Mais cela peut changer dans l'avenir, notamment si on
parvient à franchir les barrières génétiques pour défricher un terrain encore inexploré
par la création (ou l'évolution) naturelle.
L'appréciation de l'écart par rapport à ce qui existe déjà, basée sur des objets
protégés, semble en tout cas préférable au critère du caractère non-évident pour un
homme du métier: il est en effet difficile de donner des contours exacts à celui-ci étant
donné que les techniques génétiques de base sont maintenant bien connues et que
l'utilité d'un organisme découle souvent de manière évidente de la constatation de ses
caractères. On part déjà maintenant en droit des brevets en partie de l'objet protégé pour
apprécier ses qualités (rendement supérieur, effets surprenants, caractéristiques
particulièrement bonnes, etc.) par rapport auxobjets existants, le caractère non-évident
pour l'homme du métier visant essentiellement à introduire une sorte d'«écart
minimum» (uniforme) que l'on peut aussi baser sur des critères tenant à l'objet protégé
même (cf. le système UPOV).
§ 4. Cause de déchéance
On a montré ci-avant (section 2, § 4) qu'à cause de la variabilité de la matière
vivante, il faut prévoir la sanction de déchéance du droit lorsque les caractères de
l'objet justifiant sa protection ne sont plus présents '^. Pour pouvoir le vérifier, il faut
donc dans le système «obtention» fournir une description sommaire et garder endépôt
des échantillons du «produit vivant» protégé pourpouvoir procéder à des vérifications
concrètes. Dans le système «invention», la description précise du produit doit
également être complétée par un dépôt sicelle-ci n'est pas assez précise etdétaillée pour
identifier le produit.
Cf. onn'invente plus la voiture où la télévision, mais ony apporte des perfectionnements.
Cf. BENT, SCHWAAB, CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.lSS: les modifications génétiques réalisées sont
minimes par rapport au contenu informationnel total d'im génome.
HESSE, loc.cit., p.651: LOOSER, op.cit., p.l36.
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Section 5. L'étendue de protection
La détermination de l'étendue de la protection accordée à un «inventeur» ou un
«obtenteur» constituera le point le plus délicat dans l'établissement des systèmes
proposés, n faut distinguer à cette fin l'étendue matérielle et l'étendue juridique'^ ',
§ 1. Etendue matérielle
La détermination de l'étendue matérielle de protection révèle de nouveau
l'opposition fondamentale entre les deux systèmes proposés.
Le système protégeant les «inventions» peut correspondre au système actuel des
brevets en ce que l'étendue matérielle est fixée sur la base de revendications fondées
sur la divulgation. Cesrevendications peuvent être rédigées de manière fonctionnelle en
limitant la protection à certains aspects (morphologiques, physiologiques, etc.) d'un
ensemble abstrait d'organismes.
Le problème du nombre des générations inclues dans un titreportant sur des êtres
vivants per se sera automatiquement éliminé pardes revendications portant non surun
organisme, mais sur des variétés végétales ou des races animales en tant qu'entités
abstraites, dotées des caractéristiques d'homogénéité etde stabilité^i. Ceci s'impose de
toute façon pour les micro-organismes et cellules, car il n'y a pas «un» micro
organisme, mais une souche, ni «une» cellule, mais une lignée. La protection du
produit direct d'un procédé d'obtention ne devrait pas s'étendre au-delà de la première
génération: cette extension vise à faciliter la mise enœuvre de brevets deprocédé, mais
ne constitue pas un brevet indirect de produit qu'on pourrait invoquer à l'égard de
personnes qui n'utilisent pas du tout le procédé protégé-^^. Ce n'estque si le brevet de
procédé porte sur un procédé de multiplication particulier qui estégalement utilisé pour
produire des générations subséquentes que le brevet couvre «naturellement» plusieurs
générations.
Dans le système applicable aux «obtention», il n'y a ni divulgation, ni
revendications. C'est la loi qui énumère les «produits vivants» protégeables et qui y
attache des droits"*^. Selon la volonté du législateur, la protection peut porter sur des
produits dans toutes leurs composantes ouêtre limitées à certains aspects (voy. supra).
Dans les deux cas, les équivalences seront plus faciles à apprécier en cas de
revendications fonctionnelles oudeprotection d'«obtentions» necouvrant qu'un aspect
particulier de ceux-ci (par exemple l'apparence extérieure) (voy. ci-avant en ce qui
concerne le caractère distinctif).
Voy. le chapitre IH de la troisième partie.
Ceci rend aussi superflues des revendicatiotis de multiplication.
-♦2 BENT, SCHWAAB. CONLIN, JEFFERY, op.cit., p.321.
Il s'agiten quelque sortede revendications légales prédéterminées.
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§ 2. Etendue juridique
Dans les deux systèmes, le contenu concret des droits accordés dépend de la volonté
du législateur et peut être fixé de manière uniforme ou être différencié en fonction de
l'objet protégé''^. On a suggéré, par exemple, une forme de protection spéciale pour les
substances naturelles obtenues de manière artificielle (notamment les séquences
d'ADN): le premier qui les enregistre aurait le monopole d'utilisation de ces séquences
pour toutes les utilisations connues au moment de la découverte. Il n'y aurait
contrefaçon qu'en cas d'utilisation délibérée des séquences comme en droit d'auteur,
avec cependant comme en droit des brevets une liberté d'utilisation à des fins
expérimentales et éventuellement des restrictions de l'étendue de protection en faveur
de la recherche*®,
La protection conférée pour une «obtention» n'est pas nécessairement moins
étendue que celle attachée à une «invention», même si des restrictions similaires à celles
existant actuellement dans le système UPOV peuvent être envisagées. Des limitations
pourraient découler de manière générale des arguments développés au chapitre relatif à
l'opportunité de protection''®.
H faudra, en tout état de cause, prendre comme critère fondamental la reproduction
naturelle (réplication, multiplication), en spécifiant éventuellement que celle-ciéquivaut
à un acte de production. Il faudra également prévoir des règles pour des «produits
dérivés», c'est-à-dire la mesure dans laquelle il est licite de servir de la matière vivante
d'autrui pour créer une nouvelle forme de vie, et les emprunts qui donneront lieu à une
situation de dépendance (qui devrait normalement existersi l'innovation subséquente
est utilementcaractérisée par certains traitsdéjà protégés).
On peut également prévoir des règles spécifiques pour l'épuisement des droits
relatifs aux produits protégés si cela ne découle pas déjà de la détermination générale
des droits conférés.
Enfin, il seraitopportun de précisersi et dansquellemesure les droits accordés pour
un «produit vivant» s'étendentà ce même produit dans un environnement naturel (voy.
les chapitres I et HI).
§ 3. Coordination
Les problèmes de coordination des deux systèmes au niveau de l'étendue de
protection sont difficiles à régler dans l'abstrait tant que des choix n'ont pas été
effectués. Ils s'amenuisent à mesure que les champs d'application sont seulement
restreints par des exclusions clairement rédigées, que les étendues des deux systèmes
sont similaires et qu'on veillera à introduire dès le départ des règles de conflit, par
exemple en ce qui concerne les produits directs de procédés d'obtention.
^ Sur le besoin dedifférenciation voy. le chapitre IIIdela quatrième partie, in fme.
I. PURVIS, Patents and genetic engineering - does a new problem need a new solution ?, E/PR 1987,
p.347-48. En sens contraire et pour la protection par brevet: I. ARMITAGE, Patents and genetic
engineering - the Genentech décision, E/Pk 1988, p.95. Réservé également, quoiqu'en faveur d'une prise
en compte de la liberté de recherche: J. MELLOR, Patents and genetic engineering - is it a new problem ?,
E/PR 1988, p.159 et sv.
^ Chapitre HI de la quatrième partie. Pour une analyse dans un système politique et économique différent
voy. POGODDA, loc.cit., p.65, 67 et sv., 80 et sv.
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En outre, l'unification dans un seul système (celui prévu pour les «obtentions») de
formes de propriété industrielle qui sont actuellement distincts dans le domaine de
l'inerte, devraitcontribuer à une simplification de l'octroi de titresde protection et des
structures administratives.
Section 5. La mise en œuvre
Lamise enœuvre pratique du modèle proposé découlera implicitement des options
prises, de la correspondance des concepts dégagés avec ceuxdes systèmes existants et
de la disponibilité à modifier éventuellement ceux-ci, si cela s'avère nécessaire.
Comme elle dépend en large mesure de contraintes administratives, politiques,
économiques et autres, il est impossible de se prononcer dans l'abstrait au-delà de
quelques directives générales.
Le modèle proposé pour les «inventions» correspond, dans sa conception, au
système des brevets et devrait donc pouvoir y être inséré, moyennant éventuellement
certaines adaptations (par exemple en cequiconcerne le champ d'application, l'examen
concret ou les droits conférés).
Lerattachement du système qui serait appliqué aux «obtentions» au système UPOV
est logique à beaucoup d'égards, mais ne sera pas non plus possible sans
aménagements pour s'adapter au domaine des obtentions animales'*'' etplus encore aux
domaine microbiologique qui est dominé par le monde industriel. Il serait, dans ce
cadre, recommandé de ne plus faire relever cesystème des Ministères de l'agriculture
et d'instituer un organisme indépendant. Mais rien n'empêche que cette institution
forme une branche plusou moins indépendante du système des brevets.
Dans la mesure où lesdifférences entre lesdeux systèmes peuvent êtreréduites à un
minimum (ce qui esta priori possible), l'instauration d'une organisation unique serait
souhaitable. Son rattachement administratif devra être fait entenant compte du fait que
les innovations biologiques sont intimement liées aux innovations chimiques et du
souci de simplifier autant que possible l'aspect administratif"*®. On tiendra également
compte dans la mesure du possible des structures administratives existantes en vue
d'accélérer la réalisation des décisions etdeprofiter des expériences passées.
Cf. LOOSER, op.cit., p.134.
On a d'ailleurs suggéré de manière générale une modification du système des brevets pour le rapprocher
plus du système UPOV, qui est un exemple de système sur mesure en fonction d'un secteur industriel
particulier, avec des droits fixés en fonction de l'objet protégé etson marché, etdélivrés uniquement pour
des objets commercialisables existants, et non pour des produits seulement projetés: J. PHILLIPS,
Introduction to intellectual property law (Butterworths, London 1986), p.271, 275. Voy. encore la note




Au terme de cette étude sur la protection juridique des innovations biologiques, il
peut paraître prématuré d'établir des conclusions sur un sujet qui, même s'il existe
depuis quelques décennies, n'est devenu vraiment important que depuis une dizaine
d'années^ et qui est appelé à connaître encore d'importants développements dans
l'avenir.
En effet, au momentoù ces lignessont écrites, l'aperçudes innovations biologiques
donné dans la première partie devrait déjà être mis à jour pour tenir compte des demiers
progrès réalisés, et il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que la jurisprudence
ne continue à préciser le sens et la portée des normes légales en la matière, qui sont
d'ailleurs elles-mêmes appelées à être amendées ou complétées dans un avenir
rapproché.
Les présentes conclusions générales ne peuvent donc prétendre à mettre un point
final à l'examen d'une matière qui est en pleine mutation. Elles n'ont d'autre ambition
que de clôturer provisoirement une recherche qui a voulu saisir la problématique dans
une phase de transition constituant un moment crucial dans son évolution, dans le but
de poser les fondements pour l'avenir en tirant les leçons du passé.
C'est dans cet esprit que l'on rappellera ci-après les objectifs poursuivis et les
méthodes mises en œuvre dans le présent travail, que l'on résumera les enseignements
essentiels qui en ont été dégagés, et que l'on présenteraquelques réflexions générales
qui transcendent la problématique étudiée proprement dite et qui devraient inspirer des
recherches additionnelles en la matière.
§ 1. Objectifs et méthodes
Un bref aperçu des objectifs et des méthodes qui ont guidé la recherche permettra de
mieux situer les résultats dégagés et d'apprécier la manière dont ils ont été obtenus.
Le premier objectif poursuiviest en fait triple:présenter l'image de la protectiondes
innovations biologiques par la voie des brevets et des droits d'obtention végétale,
identifier les problèmes rencontrés dans l'octroi de ces titres, et indiquer des voies de
solution pour ceux qui restent en suspens.
Après avoir ainsi dressé dans un premier temps la toile de fond^, déterminé le sujet
à dépeindre^ et décrit les sources d'inspiration et les outils utilisés dans la suite**,
l'image de la protection des innovations biologiques a été reconstituée de manière
détaillée^ sur la base de ce qui a pu être observé dans les neuf pays examinés depuis
que cette question s'y est posée pour la première fois au début de ce siècle.
Voy. l'Introduction.
Voy. la première partie, chapitre I. Le monde vivant.
Voy. la première partie, chapitre H. Les innovations biologiques.
Voy. la première partie, chapitre HI. Formes et sources de protection.
Voy. la deuxième et la troisième partie.
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Cette œuvre surtout descriptive a ensuite été soumise à une analyse critique globale
portant sur la manière dont la protection a été obtenue par l'insertion de la matière
vivante dans le domaine de la propriété intellectuelle, et sur les modes formels et
matériels de justification des solutions que la pratique a développés'^.
Enfin, on a essayé de prendre de la hauteur par rapport à cetteapproche comparative
historique et géographique en procédant à une prospective de terrains inexplorés,
indépendamment des contingences de temps et d'espace, en fonction des possibilités
offertes par le donné biologique et le construit juridique, afin d'établir un modèle de
protection globale et adaptée à la matière vivante"'.
Danscetteentreprise, on a voulu réaliser en même temps un deuxième objectifqui a
dirigé de manière plus implicite le travail et qui se reflète surtout dans sa structure:
mettre de l'ordre et de la cohérence dans un ensemble assez confus de données, et
distinguer les différents niveaux de raisonnement et d'argumentation à l'intérieur des
systèmes de protecrion analysés.
A cette fin, on s'est efforcé de foumir d'abord une description du monde vivant et
des innovations biologiques, qui ne vise pas uniquement à faciliter la compréhension
d'une matière nouvelle, mais surtout à délimiter le sujet à traiter en lui reconnaissant
des caractéristiques spécifiques communes. Cette approche est également basée sur
l'idée qu'une analyse qui se veut systématique et exhaustive ne doit pas partir des
textes juridiques dont l'existence et le contenu dépendent de circonstances historiques,
mais de la réalité qui doit être saisie par l'instrumentjuridique.
Ensuite, on a veillé à bien distinguer les notions de «domaine» et de «conditions»
de protection, fréquemment confondues dans les discussions, mais dont l'analyse
séparée permet de bien déceler la nature desobstacles à la protection et par conséquent
des moyens pour surmonter les difficultés rencontrées, et ainsi d'aboutir à une solution
claire et définitive.
Le domaine de protection a été analysé à partir de la description des innovations
biologiques et d'une typologie juridique d'innovations susceptibles d'être protégées®.
Ceci a permis de comparer, en fonction de la matière vivante à laquelle les innovations
s'appliquent, la manière dont celles-ci sont traitées et de faire apparaître des
incohérences dues au fait que certaines d'entre elles sont réglées expressément dans les
textes, alors que d'autres, non moins importantes, connaissent un sort incertain. Les
conditions et aussi l'étendue de protection ont été examinées sur la base de définitions
(souvent nouvelles') des notions utilisées telle qu'elles permettent de rapprocher les
règles des différents régimes de protection et de les redéfinir en partie dans un modèle
de protection adaptée. Ce réexamen des concepts traditionnels a permisen mêmetemps
d'éclaircir la portée de conditions telles que la reproductibilité d'une invention, ou de
règles traditionnelles comme celle que les produits de la nature ne peuvent être
appropriés ni brevetés.
Enfin, on a veillé à biendistinguer à chaque instantle juridiquedu non-juridique et
à séparer la forme et le fond. Car l'analyse des opinions exprimées, surtout en
doctrine, mais aussi en jurisprudence, a révéléque les présentations du droit positifet
®Voy. la quatrième partie.
' Voy. la cinquième partie.
^ Voy. l'Introduction, lechapitre IIde lapremière partie etlechapitre I de ladeuxième partie.
' Voy. par exemple la distinction de l'état matériel et de l'état formel de la technique dans l'analyse de la
condition de nouveauté, la subdivision des conditions de forme en description, «exécutabilité» et
«reproductibilité», et la distinction entre l'étendue matérielle et l'étendue juridique de protection.
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de problèmes d'ordre technique sont constamment influencées, sinon déterminées, par
des appréciations personnelles quant à l'opportunité d'une protection, et que des
raisonnements formels cachent fréquemment des arguments de fond qui ne sont
cependant guère approfondis. Or, il n'est pas possible d'analyser objectivement cette
problématique ni d'élaborer des solutions durables si les différents niveaux
d'argumentation ne sont pas traités de manièredistincte'".
§ 2. Résultats
n seraitvain de vouloirrésumeren quelques lignes tous les résultats particuliers qui
découlent de la présente étude. Les problèmes sont en effet trop variés et complexes, et
la plupart des solutions actuelles trop incertaines, pour être présentés de manière
simplifiée et synthétique. Comme, en outre, une analyse critique de l'ensemble de la
situation passée et actuelle a été présentée dans la quatrième partie, les observations
purement descriptives qui suivront ne visent qu'à rappeler quelques traits généraux et
éléments importants des débats.
A.- Le domaine de protection
Le domaine de protection ouvert aux innovations biologiques s'est constamment
étendu'1. Certains pays, notamment les USA et le Japon (ce dernier avec certaines
limites), protègent actuellement toutes ces innovations, bien que cette attitude des
Offices des brevets doive encore être confirmée par les Cours et Tribunaux. D'autres,
dont les pays européens et le Canada, renoncent à protéger certaines d'entre elles pour
des motifs divers. Mais ces exceptions sont critiquées et généralement appliquées de
manière restrictive.
En s'en tenant à la situation en Europe, régie par la Convention de Munich et la
Convention UPOV, on constate d'abord que toutes les inventions relatives aux micro-
organismes et aux fractions subcellulaires (notamment les substances porteuses
d'information génétique) sont considérées comme brevetables, et cette solution n'est
plus mise en cause'2. Les objections traditionnelles que des organismes vivants et
d'autres produits naturels ne constituent que des découvertes ou des produits de la
nature non brevetables apparaissent aujourd'hui à juste titre comme non fondées'^.
La brevetabilité des innovations végétales est dominée par les discussions sur le
sens et la portée de deux dispositions d'exclusion de la CBE. Celle portant sur les
«procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux» est superflue parce
qu'il suffît d'appliquer correctement les conditions de protection pour empêcher la
délivrance de brevets pour de telles inventions. La non-brevetabilité des «variétés
végétales» est interprétée par l'OEB par référence à la définition donnée à cette notion
par la Convention UPOV'^. L'interprétation restrictive de cette exclusion, et plus
encore son abolition revendiquée par les milieux industriels, placent les relations entre
les deux systèmes de protection au centre des discussions actuelles parce qu'elles
Voy. le chapitre I, section 1 de la deuxième partie, ainsi que toute la quatrième partie.
Voy. le chapitre 1erde la quatrièmepartie.
Voy. le chapitre n de la troisième partie.
Voy. le chapitre H, section 2, § 2, B de la troisième partie, ainsi que le chapitre 1er, section 3, et le
chapitre III, section 1, § 2 et section 2 de la cinquième partie. Cela ne signifie pas que ces produits vont
toujours être protégés puisque les conditions de protection ne seront pas toujours remplies.
Voy. le chapitre El de la deuxième partie.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES 384
mènent à des problèmes de coordination et à des conflits entre les deux systèmes au
niveau de l'étendue de protection'® (voy. ci-après).
Les animaux sont traités à l'image des végétaux en ce qui concerne les procédés
d'obtention, mais il n'est pas certain qu'étant donné l'absence d'un système de
protection spécifique pour les obtentions animales, l'exclusion des «races animales»
soit interprétée comme celle des «variétés végétales». D'un autre côté, la non-
brevetabilité des procédés de traitement etc. du corps animal, dont la portée exacte doit
encore être précisée, rapproche le sort des animaux de celui de l'être humain, auquel la
même disposition s'applique. On a critiqué en doctrine la justification de cette
exclusion, c'est-à-dire un manque d'application industrielle présumé, ainsi que le
rapprochement à l'être humain, qui donne naissance à des objections d'ordre éthique à
rencontre de l'octroi de titres de protection portant sur des animaux'®. Or, les
animaux, même s'ils sont des objets de droit, jouissent d'une situation particulière
dans notre système juridique. Dans l'appréciation du champ de protection des
inventions animales, l'obstacle de la non-brevetabilité des inventions contraires à
l'ordre public et aux bonnes mœurs doit donc être pris en compte. Mais l'examen de
ces deux notions et des différentes réglementations pertinentes montre que cette règle
n'aura probablement qu'une importance pratique limitée'"'.
De manière générale, il résulte de la structure générale de la CBE que tout ce qui
n'est pas formellement exclu du champ de brevetabilité peut être breveté, et ce principe
doit aussi être appliqué aux innovations biologiques. Mais bien que cette interprétation
soit formellement correcte, on pourrait aussi argumenter que si certaines de ces
inventions ont été exclues de la CBE, d'autres l'auraient aussi été si elles avaient été
connues au moment de la rédaction de la Convention, d'autant plus que les seules
exclusions de la brevetabilité portent toutes sur des innovations relatives aux formes et
processus de vie'®. Or, même si c'est le cas, il faut se demander si ces limitations
seraient encore insérées aujourd'hui, et si leur maintien est justifié dans les
circonstances actuelles. Il découle de ces constatations que, dans l'état actuel des
choses, face à une situation régie par des textes entièrement dépassés desquels il n'est
pas possible de tirer une interprétation juridique raisonnable, une intervention
législative s'impose pour régler définitivement l'accès des innovations biologiques à
une protection par des titres de propriété intellectuelle. Elle est également nécessaire
pour préciser les rapports entre le système des brevets et celui de protection des
obtentions végétales si on décide de maintenir la dualité des systèmes'^.
Voy. le chapitre ni, section 4 de la troisième partie et le chapitre El, section 6, § 1, B de la quatrième
partie.
Voy. le chapitre m, section 5 de la quatrièmepartie.
Voy. le chapitre IV de la troisième partie.
Les autres catégories mentionnées ne peuvent être brevetées puisqu'il ne s'agit en fait pas de véritables
inventions: voy. le chapitre 1er, section 2 de la deuxièmepartie.
Voy. le chapitre II (notammentsection 1, § 3) et le chapitre ni (notammentsection 6, § 3) de la quatrième
partie.
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B.- Les conditions et l'étendue de protection
Les conditions de protection (et corrélativement la détermination de la portée des
titres accordés) posent des problèmes spécifiques liés aux particularités de toutes les
formes de matière vivante, et les solutionsdoivent donc aussi partir de celles-ci pour
arriver à une protection adaptée adéquate.
Certains aspects examinés sont de nature essentiellement technique et peuvent être
résolus par l'addition de quelques règles spécifiques, comme par exemple la
délimitation expresse de l'état formel de la technique dans la définition de la condition
denouveauté. D'autres posent des problèmes plus fondamentaux, comme parexemple
la condition d'application industrielle dans le domaine des innovations génétiques
fondamentales, ou l'appréciation de l'activité inventive à propos de l'insertion d'un
gène dans une variété végétale; ils requièrent une reformulation de la condition elle-
même ou des directives précises quant à l'interprétation des notions existantes^o. Mais
les problèmes essentiels sont liés aux conditions de forme, dont notamment celle de
description de l'invention (donc de la matière vivante elle-même) et celle d'indication
d'une voiereproductible d'obtention du résultat revendiqué. C'est en cette matière que
le système des brevets a déjà dûs'adapter le plus à la matière nouvelle par l'institution
d'un système de dépôt de micro-organismes qui peutêtre utilisé comme modèle pour
une solution similaire applicable à l'ensemble de la matière vivante^!.
D'une manière générale, la CBE pourrait profiter des expériences faites sous la
CPOV et le brevet américain de plantes, car leur régime montre qu'en présence
d'innovations biologiques, certains concepts développés à propos de la matière inerte
perdentleur senset doivent être redéfinis lorsqu'ils s'appliquent à la matière vivante.
Les problèmes liés à la détermination de l'étendue de protection22 relèvent
essentiellement d'appréciations de l'opportunité de protection, car le sens de concepts
tels que le «produit direct d'un procédé d'obtention» ou de principes tels que
r«épuisement des droits» du breveté, développés dans des circonstances totalement
différentes, ne peut être déterminé surla base d'interprétations seules en présence de
matière vivante. Les questions fondamentales restent en dernière instance en effet celles
de savoir dans quelle mesure une protection est justifiée et jusqu'où elle devrait
idéalement s'étendre. L'exemple de la CPOV montre que des différenciations peuvent
être introduites pour tenir compte de situations particulières. C'est au législateur qu'il
appartient de prendre les décisions appropriées à ce propos, y compris en ce qui
concerne les relations entre les brevets et les droitsd'obtention végétale.
2" Voy. le chapitre I de la troisième partie.
Voy. le chapitre n de la troisième partie.
^ Voy. le chapitre m de la troisième partie.
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C." L'approche nouvelle
L'approche nouvelle proposée dans la dernière partie remonte d'abord aux sources
en procédant à une double étude préalable: d'une part, on a examiné le degré de
protection qui résulte de la propriété civile de matière vivante, ainsi que la protection
additionnelle que confèrent les titres de propriété intellectuelle; d'autre part,on a vérifié
et confirmé l'hypothèse que d'autres formes de protection, notamment le droit des
dessins et modèles et le droit d'auteur, pourraient en principe s'appliquer à la matière
vivante comme à la matière inerte^^.
Des résultats obtenus, on a dégagé deux modes de protection fondamentaux,
protégeant les «inventions» et les «obtentions», dont le critère de distinction est
l'indicationd'une voie reproductible d'obtention du résultat protégé. Ces concepts sont
d'ailleurs applicablesaux innovations biologiques comme à celles relatives à la matière
inerte^"*.
Enfin, ces recherches ont été étendues et concrétisées dans une proposition d'un
modèle de protection globale et adaptée à la matière vivante, tirant profit des
enseignements découlant des analyses menées sur la délimitation du domaine de
protection, l'application des conditions de protection et la détermination de l'étendue de
protection^s. Ce modèle devrait fournir les fondements nécessaires pourrésoudre tous
les problèmes juridiques et techniques liés à la protection des innovations biologiques.
Les questions principales par contre, dont notamment celle si et dans quelle mesure
toutes les innovations ou certaines d'entre elles devraient, ou ne devraient pas, être
protégées, sont du ressort exclusif du législateur, et aucune recommandation n'a été
faite à ce propos, sinoncelle de procéderà uneréglementation différenciée en fonction
d'objectifs clairement définis.
§ 3. Sciences, techniques etpropriété intellectuelle
A." Le droit face aux sciences et techniques
Le pouvoird'emprise de l'humanité sur le monde s'est accruen une génération plus
qu'il ne l'a fait auparavant pendant des centaines d'années. Le domaine des
innovations biologiques ne constitue que l'exemple le plus récent, mais non le moins
bouleversant, d'un phénomène omniprésent qui est caractérisé non seulement par une
accélération des découvertes scientifiques, mais aussi par un changement de qualité des
possibilités d'intervention technique sur la matière inerte et vivante. Le savoir nouveau
ne reste plus guère au stade de la connaissance pure, mais il est appliqué rapidement
sur la base d'une philosophie de progrès et de mieux-être.
Cette réalité nouvelle crée inévitablement, dans lesrapports sociaux, desproblèmes
qui découlent des répercussions économiques qu'elle entraîne, des structures sociales
qu'elle affecte, et desvaleurs communes ou individuelles qu'elle meten cause. Comme
le droit est le moyen de résoudre lesproblèmes politiques au sens large et lesconflits
d'intérêts et de valeurs, ainsiquede rendre possible la vie sociale, il est confronté à ces
phénomènes nouveaux. Instrument de la sagesse sociale, il est appelé à assurer le
contrôle de l'évolution en exprimant les décisions sociales sur l'admissibilité de
Voy. les chapitres I et II de la cinquième partie.
^ Voy. lechapitre IH de lacinquième partie.
^ Voy. lechapitre IV de lacinquième partie.
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certaines recherches ou techniques, la détermination des responsabilités éventuelles en
cas de dommages causés à autrui, l'attributionou la distribution des bénéfices réalisés,
etc.
Le droit doit veiller â remplir sa tâche sans être dépassé par les événements. Mais
les juristes sont-ils préparés à faire face à ces défis nouveaiix ? Les structures de prise
de décision et celles de règlement des litiges sont-elles encore adaptées à la rapidité des
développements et aux conséquences graves, parfois irréversibles, d'erreurs
commises? L'ordrejuridiquedispose-t-il de critèressûrs et généralement acceptés pour
trancher des conflits créés ? Etc.
Ces questions, qui n'ont encore guère été abordées de manière approfondie en
Europe dans la perspective globale du droit face aux sciences et techniques^®, sont trop
larges pour être approfondies ici au-delà de généralisations superficielles. Mais dans le
prolongement de la recherchée menée, on proposera quelques réflexions sur la
nécessité d'une approche interdisciplinaire de cette problématique, et sur le rôle futur
de la propriété intellectuelle dans ce contexte.
B." La collaboration interdisciplinaire
n n'est guère nécessaire de souligner le caractère interdisciplinaire du sujet examiné
dans la présente thèse. Celui-ci résulte d'une part de la nécessité de connaître et de
comprendre les fondements scientifiques des innovations à protéger^"', et d'autre part
des aspects économiques, sociaux, éthiques, etc. liés à l'existence et à l'étendue des
titres juridiques conférés^».
De ce point de vue, le monde des brevets et des droits d'obtention végétale constitue
un domaine idéal pour une collaboration entre spécialistes de branches différentes.
Mais la recherche a montré que cette nécessité de coopération n'est pas toujours
admise, car les juristes s'arrogent trop souvent une compétence qu'ils ne possèdent
pas, en prenant des décisions (ou en défendant des interprétations) dont ils perçoivent
mal les implications et les conséquences^'. Or, la complexité de la réalité, la rapidité de
l'évolution et la gravité des décisions à prendre ne permettent plus aux juristes de se
comporter comme les seuls maîtres de tout ce qui est sanctionné par l'ordre juridique.
Elles les incitent plutôt à un rôle de serviteurs d'une justice qui est appelée à régner
dans tous les domaines de la réalité, même dans ceux dominés par les sciences et
techniques et difficilement abordables aux non-initiés, et qu'ils ne peuvent réaliser qu'à
l'aide de ceux qui y possèdent une compétence particulière.
^ Ce sujet a surtout été étudiédans la doctrine américaine. Voy. par exempleW.A. THOMAS, Scientists and
lawyers: their obligation to cooperate, in: W.A. THOMAS (éd.), Scientists in the légal system (Ann
Arbor Science Publ., Ann Arbor 1974), p.l et sv.; L. LOEVINGER, Jurimetrics: science in law, ibidem,
p.7 et sv.; J.D. NYHART, M.M. CARROW (eds.), Law and science in collaboration (D.C. Heath,
Lexington 1983); S. JASONOFF, D. NELKIN, Science, technology and the limits of judicial compétence,
in: W.A. THOMAS (éd.). Science and law: an essential alliance (Westview Press, Boulder 1983), p.l5 et
sv.; S. RAMO, Régulation of technological activities: a new approach, ibidem, p.35 et sv.; H.
GIBBONS, The relationship between law and science, 22 IDEA 43, 159, 227, 283 (1981); D.L.
BAZELON, Science and uncertainty: a jurist's view, 5 Harv.EnvironL.Rev. 209 (1981); B.R. FURROW,
Goveming science: public risks and private remedies, 131 Pennsylvania L.Rev; 1403 (1983); L.
LOEVINGER, Science technology and law in modem society, 26 Jurimetrics J. 1 (1985); S. GOLDBERG,
The reluctant embrace: law and science in America, 75 Georgetown LJ. 1341 (1987); H.T. MARKEY,
Science and law: the firiendlyenemies, 30 IDEA 13 (1989).
^ Voy. les chapitres I et II de la première partie.
^ Voy. le chapitre ni de la quatrième partie.
Tel est notamment le cas en ce qui concerne l'appréciation des répercussions de l'octroi de titres de
propriété intellectuelle.
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L'apprentissage nécessaire de connaissances non-juridiques donne aux juristes une
qualification passive dans les matières avec lesquelles ils sont appelés à traiter pour
remplir leurs tâches spécifiques. Ce savoir facilite la coopération avec les professionels
d'autres branches, mais elle ne la remplace pas. De manière générale, toute élaboration,
par des juristes, de règles destinées à former une partie du droit de la technique (au
sens large), et toute application de telles règles, ne peut se faire qu'en collaboration
avec des non-juristes, spécialistes des sciences exactes et des sciences humaines.
Mais si l'apport d'autres domaines du savoir est indispensable en vue d'une action
juridique adéquate, il faut en même temps reconnaître qu'il ne peut pas y avoir d'ordre
social sans droit. En conséquence, symétriquement au besoin de compétence
scientifique des juristes «sefait sentir le besoin d'une compétence juridique des savants
ou, au minimum, d'une perception du besoin du droit. Car le droit est
malheureusement perçu au mieux comme indifférent par tous ceux qui l'ignorent»^^.
Les scientifiques et les techniciens doivent comprendre qu'il existe des problèmesqui
ne sont pas de nature technique et pour la solution desquels il ne suffit pas de
développer du savoir-faire nouveau. Les décisions à prendre représentent souvent des
jugements sur des conflits d'intérêt et des choix sociaux, et elles requièrent moins du
savoir technique que des critères de décision, une hiérarchie de valeurs. Le droit est ce
moyen de connecter aux scienceset techniques les valeurs et décisions humainesqu'il
transforme en actions et contrôles, et il constitue ainsi un complément indispensable au
développement et à l'application des sciences et techniques.
Les juristes sont les mieux placés pour gérer ce processus de prise de décision,
pour indiquer les contraintes qui découlent de l'ordre juridique existant, et pour veiller
à la mise en œuvre et au respect des décisions prises. Il leur incombe de veiller à la
cohérence de l'ordre juridique dans ses différentes branches et de dégager les principes
générauxqui peuvent guider ceux qui participent à la constructiondu droit en tant que
spécialistes d'autres branches. S'ils ne sont pas en mesure de montrer le bien-fondé
des normes de conduite et la nécessité de leur respect, la vocation du droit ne sera plus
que celle de légitimation a posteriori du pouvoirscientifique, technique, commercid ou
industriel.
C'est donc la collaboration interdisciplinaire basée sur la reconnaissance de la raison
d'être de l'autre et sur la compréhension des spécificités réciproques qui est le premier
garant d'un avenir que l'on peut aborder avec confiance.
C.- Le rôle de la propriété intellectuelle
Quel peut être, dans le cadre de cette problématique du droit face aux sciences et
techniques, le rôle spécifique des droits de propriété intellectuelle ? Constituent-ils une
sorte de mécanisme de récompense automatique pour tous ceux qui réalisent des
innovations ? Et l'insertion de la matière vivante dans leur champ d'application n'est-
elle que logique et le résultat inévitable des progrès scientifiques et de la possibilité (et
de la rentabilité) d'applications industrielles
La recherche a montré que le droit des brevets (et mutatis mutandis le système
UPOV) ne peut et ne doit plus être considéré uniquement comme un instrument de
politique économique, mais qu'il doit être géré comme un élément et outil de la
recherche scientifique et du changement technologique.
M. ROCHEMAN, Biotechnologie et libertés. Biofutur février 1988,p.22 et sv.(36-37).
Voy. le chapitre III, section 6, § 2 et 3 de la quatrième partie.
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Le temps est révolu où l'on pouvait stimuler aveuglement des activités présumées
bénéfiques tant par leur effet direct que par les effets économiques qu'elles
entraînaient Aujourd'hui, les prémisses ont changé à cause des potentialités nouvelles
considérables résultant des progrès des sciences et techniques, à cause des
répercussions souvent imprévisibles des innovations et des craintes de conséquences
négatives irréversibles de leur mise en œuvre. Des voix se sont élevées contre l'octroi
de titres de protection, mais en même temps, on constate une demande accrue pour une
protection de ces mêmes innovations (ce qui est normalement un signe d'une
commercialisation probable et d'une utilisation à grande échelle) par ceux qui en
soulignent les retombées positives.
Cette controverse sur le point de savoir s'il faut protéger les innovations
biologiques dans l'intérêt de l'humanité ou protéger l'humanité contre celles-ci résulte
de l'ambivalence fondamentale de tout accroissement de la maîtrise humaine sur la
matière (inerteou vivante), car elle peut engendrer des effets aussi bien bénéfiques que
pernicieux. Alors que les partisans de la protection soulignent le premier aspect en vue
d'obtenir une protection maximale, leurs opposants invoquent le deuxième pour
s'opposer à la privatisation du vivant.
Les décisions ultimes en cette matière vont devoir être fondées sur des jugements de
valeur et une appréciation des effets positifs et négatifs des différentes solutions
envisageables, parce qu'il est impossible d'opter simplement pour l'une ou l'autre
position sur la base d'une argumentation sommaire. La responsabilité finale en
incombe au législateur qui doit répondre à ces défis par des mesures différenciées.
Mais dans son action, il doit se servir de l'ensemble de l'arsenal juridique, et non
seulement de réglementations administratives et techniques. Cela signifie que la
propriété intellectuelle ne peut pas prétendre pouvoir rester à l'écart de cette
problématique. Même si son rôle n'est pas de premierordre, cette branchedu droit, qui
par sa nature forme une partie intégrante de l'approche juridique des sciences et
techniques (voy. supra), a sa part de responsabilité dans l'ensemble de l'action
juridique et peut contribuer à la mise au point d'une approche globale, notamment par
la détermination du champ de protection et de la portée juridique des titres accordés^^^
Une illustration typique de ces constatations et des tendances contradictoires est
fournie par les innovations relatives à l'être humain, qui constitueront dans l'avenir
l'aspect le plus controversé du sujet examiné. Car des brevets sont actuellement
délivrés non seulement pour des procédés d'obtention et d'utilisation de parties du
corps humain, mais aussi pour ces parties (par exemple des gènes, des cellules) en tant
que telles, puisque la CBE interdit uniquement la délivrance de brevets pour des
procédés de traitement thérapeutique, chirurgical ou de diagnostic du corps humain.
L'insécurité juridique, renforcée par une absence de prises de position
jurisprudentielles et doctrinales, appelle une intervention du législateur qui devra
prendre en compte notamment les droits de la personalité et les règles définissant le
statut patrimonial du corps humain. Une solution définitive ne pourra cependant
résulter que d'une décision claire quant à la licéité de l'exploitation commerciale du
corps humain et de ses composantes.
Les craintes sur l'avenir de l'espèce humaine et de tout ce qui vit sur terre ne
peuvent sûrement pas être rencontrées par les seuls droits de propriété intellectuelle.
Mais en tant qu'indices du caractère marchand du corps humai et de toute la matière
vivante, ils témoignent de l'état de nos valeurs et mentalités et ils participent à la
32 Voy. le chapitre III, section 6, § 2 et 3 de la quatrième partie.
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gestion de l'avenir, même s'ils ne peuvent résoudre tous les problèmes ni empêcher
des abus éventuels.
On peut douter de ce que le droit parvienne à dominer l'esprit prométhéen de
l'homme. Car «le droit n'est que la possibilité de la moralité, et donc aussi de
l'immoralité. Le droit ne peut pas forcer la morale, parce que l'acte moral doit
nécessairement être un acte de liberté; mais comme le droit peut seulement rendre
possible la moralité, il doit inévitablement aussi rendre possible l'immoralité»'^'^. Mais
si «la science a fait de nous des Dieux avant mêmeque nous soyons dignes d'être des
hommes» (comme l'a dit J. ROSTAND), le droit, création humaine, est un signe de
cette dignité de l'être humain et peut contribuer à la réaliser, même si ce n'est qu'à
travers le domaine limité de la protection juridique des innovations biologiques.
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